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Sachverhalt und Antréage
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I n ei ner Zwi schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
wur de festgestellt, dall unter Berucksichtigung der von
der Patentinhaberin (= Beschwerdegegnerin) vorgenonmrenen
Ander ungen das europai sche Patent Nr. 545 230 und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
des Uberei nkommens geniigen. Das Patent betrifft

Ver fahren zur Erzeugung von Oxi dkeram kschi cht en.

Cegen di ese Entschei dung wurde von der Ei nsprechenden
(= Beschwerdef ihrerin) Beschwerde eingelegt. Im

Ei nspruchsverfahren wurden unter anderem di e fol genden
Druckschriften zitiert:

D3 CH A-565 871
D4 DD- A- 289065

| m Beschwer dever f ahren wurden unter anderem auch die
f ol genden Druckschriften zitiert:

D20 Wrtz et al, "Ceram c Coatings by Anodic Spark
Deposition", Materials and Manufacturing
Processes, 6(1), 87-115(1991){bereits im
Prioritatsdokunment des Streitpatents genannt)

D23 Gint herschul ze et al, "Untersuchungen Uber die
Funken der el ektrolytischen Ventilw rkung",
Z f. Physik, Nr. 107 (1937), S. 347-353

D25 L.L. Guss et al, "Anodic Spark Reaction
Products in Alum nate, Tungstate and Silicate
Sol utions", Electrochem cal Technol ogy,
Vol. 1, Nr. 9-10, 1963, S. 283-287
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D26 L.L. Guss et al, "The Anodi ¢ Oxidation of
Several Rare Earth Metals in Sodi um Al um nat e
Solution", J.Electrochem Soc. Vol. 120,

Nr. 3, 1973, S. 337-340.

Das Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents, wonach
unter plasmachem sch anodi schen Bedi ngungen "eine
Strondi chte von m ndestens 1A/ dnt konstant gehalten wrd
bis sich die Spannung auf einen Endwert einstellt”, sah
di e Ei nspruchsabteilung in der angefochtenen

Ent schei dung al s nicht aus dem herangezogenen Stand der
Techni k herleitbar. Dies gelte auch fir das im

Anspruch 7 beanspruchte Merknmal, wonach "eine

Strondi chte von m ndestens 5A/dn?t konstant gehalten wird
bis sich die Spannung auf einen Endwert einstellt"”.

Ei ne mindl i che Ver handl ung wurde von bei den Parteien

hi | f swei se beantragt und aufgrund dessen von der Kanmer
anberaunt. Wahrend der Verhandl ung erkl &rten bei de
Partei en, dall sie wegen der |angen bisherigen Dauer des
Ver f ahrens ei ne Bericksichtigung der erst mt der
Beschwer de ei ngerei chten Druckschriften durch die Kamer
ei ner Zurickverwei sung zur erstinstanzlichen Uber priif ung
di eser Druckschriften vorzi ehen wirden.

D e Standpunkte der Parteien |assen sich we folgt
zusanmenf assen:

i) Antrage der Beschwerdefthrerin

W derruf des Patents

Argunent ati on der Beschwerdef Ghrerin

Ei ner Vi el zahl von Entschei dungen der
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Beschwer dekanmern sei zu ent nehnen, dal} die

O f enbarung ei nes (einzigen) Weges zur Ausfuhrung
ei ner Erfindung nur dann ausreichend sei, wenn
hi erdurch di e Ausfuhrung der Erfindung im
gesant en beanspruchten Bereich ernbglicht werde.
Hi erzu werde auf die Entscheidungen T 409/91

T 19/90, T 435/91, T 242/92, T 418/91 und

T 659/ 93 verw esen. Die angebliche Erfindung sei
in den von der Einspruchsabteil ung

aufrecht erhal tenen Ansprichen 1 und 7 und der
zugehori gen Beschrei bung unzurei chend of f enbart
und das Patent daher gendR Artikel 100 b) EPU zu
wi derrufen. Die Anspriche unfalten ei ne Viel zahl
von ni cht offenbarten Substanzen und seien somt
zu breit gefalRt. Weiterhin ergebe sich beziglich
der Verdinnung des El ektrol yten genmald dem
Anspruch 7 keine fur den Fachmann nachvol | zi eh-
bare Lehre. Es gebe aul3erdem ei ne Di skrepanz

zwi schen den pH Werten gendl3 den Ansprichen 1 und
7. Die Anspriche seien von den |lediglich finf

Bei spi el en nicht gestutzt, was bedeute, dalR die
angebl i che Erfindung nicht imgesanten Unfang der
Anspriche offenbart sei. |Insbesondere biete das
Bei spiel 5 keine O fenbarung fur den Anspruch 7,
da sich aus einer Addition von je 0,1 nol/I

Alum nat und Silikat zu 0,766 nol/|l Anionen nach
100- f acher Verdinnung ei ne Ani onenkonzentrati on
unterhal b des i m Anspruch 7 angegebenen
Konzentrati onsbereichs (0,01-0,1 nol/I) ergebe.
Sollte die Addition nach der Verdinnung
stattfinden, so waren die urspringlichen Anionen
kaum nehr al s Spurenel enent e.

Die Druckschriften D4 oder D3 seien als
nachstli egender Stand der Techni k anzusehen.
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| nsgesam stelle der Anspruch 1 des Streitpatents
ei ne Mer kmal skonbi nati on dar, die zwar aufgrund

der Viel zahl von Merknal en i nsoweit "neu" sei,
als sie nicht in einer einzigen Druckschrift im
Stand der Techni k beschrieben sei. Allerdings sei
di es auch nicht verwunderlich, wenn man sich die
unterschiedliche Art der Merknal e vergegen-
wartige. Es handel e sich um eine nehr oder

weni ger zufdallige Auswahl aus an sich im Stand
der Techni k seit |angem bekannten Berei chen oder
um di e Auf zahl ung bl oRer Sel bstverstandli ch-
keiten. Die imAnspruch 7 enthaltenen, sich vom
Anspruch 1 unterschei denden Merknal e seien

ent weder ni cht neu oder nicht erfinderisch.

Die erste Instanz habe di e beanspruchte

St rom Spannungs- Charakteristik als nicht bekannt
angesehen, dies sei jedoch ein "alter Hut". So
sei imzweiten Satz des | etzten Absatzes auf
Seite 98 der Druckschrift D20 bereits eine
Messung angeben, bei welcher die zeitliche
Abhangi gkeit der Spannung bei einer konstanten
Strondi cht e genessen werde, und zwar fur

zahl reiche Systene, die in der Tabelle 1
angegeben seien. Die Druckschrift D23
verdeutliche imAbschnitt 2 auf Seite 350, dal
di e Spannung bei konstanter Strondichte auf einen
Endwert steige, der nicht dberschritten werden
kénne. Aus der Druckschrift D25 gehe auf Seite
283, rechte Spalte hervor, dall bei anodi schen
Reaktionen mt konstanter Strondi chte gearbeitet
und di e Spannung manuel |l erhoht werde. Die
Konzentration des El ektrolyten entspreche dabei
dem Anspruch 7 des Streitpatents. D e Figuren
verdeutlichen, dall die Spannung bei Al um nium
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ei nen Endwert erreiche. Dall es auf die
Konzentrati onen ohnehin nicht ankome, werde aus
ei nem Vergl ei ch der Anspriche 1 und 7 deutlich:
gemalR Anspruch 1 solle das Verfahren bei allen
Strondi chten oberhalb von 1 A/dnR2 (al so auch bei
den 5A/dn2 gemalR dem Anspruch 7) bei beliebigen
El ekt rol yt konzentrati on funktioni eren, dagegen
bei Verdunnung auf 0, 1-0,01 nol/l nach Anspruch 7
bei allen Strondi chten oberhalb von 5 A/dn2. Auch
den Figuren der Druckschrift D26 sei zu

ent nehnmen, dal3 di e Spannung bei konstanter

Strondi chte ei nen Endwert erreiche.

Antrage der Beschwerdegegnerin

Aufrechterhal tung des Patents in geandertem
Unfang mt den in der mindlichen Verhandl ung als
Haupt antrag Uberrei chten Unterl agen oder

hi | f swei se auf der G undl age der Anspruchssatze
gemalR den mt Schrei ben von 5. Juli 2002

ei ngereichten H I fsantragen IV bis VI.

Argunent ati on der Beschwer degegnerin

D e Beschwerdef ihrerin habe nicht substantiiert
vor getragen, unter wel chen Bedi ngungen die

Erfi ndung in dem beanspruchten Bereich nicht

ausf Uhrbar sei. Ihre diesbezuglichen

Beanst andungen sei en daher schon aus di esem G und
zur ickzuwei sen. Insofern di e Beanstandungen ei nen
Kl ar hei t sei nwand i m Si nne des Artikels 84 EPU
darstell en, koénnen sie imjetzigen

Ver f ahr ensst adi um ni cht ber tcksi chti gt werden.

Der Anspruch 1 enthalte die wesentlichen Merkmal e
der Erfindung und der Fachmann w sse, welche
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El ektrol yten fir plasmachem sche Oxidation in
Frage komme. | n der Beschrei bung werde hierfdur
auch Bezug auf den Stand der Techni k genonmen.
Der Anspruch 7 beziehe sich nicht auf den
Anspruch 1, somt ergebe sich kein Wderspruch.
Der Fachmann w sse aus der Beschrei bung, wel che
Konzentrati onswerte dem Anspruch 7 zugrunde

| &gen. Er sé&he auch, dal der El ektrolyt genal3
Bei spiel 5 verdinnt und der pHwert angehoben
werde. |Insgesant sei dies vollig ausreichend, um
die i m Anspruch 7 beanspruchte Erfindung

auszuf thren.

Bei den Verfahren genmal3 den Druckschriften D3
oder D4 seien die erfindungsgenmifen Bedi ngungen
nicht verwirklicht, es sei daher auch nicht
verwunderlich, wenn di e Beschwerdefihrerin
nmehrere weitere Druckschriften benttige, um zur
er fi ndungsgenaflen Mer kmal skonbi nati on zu

gel angen. Ei nen klareren Beweis fir eine
erfinderische Tatigkeit kdnne es kaum geben.

Das Merkmal, das sich auf die Strom Spannungs-
Char akteristik beziehe, fuhre zur Bildung einer
weni g porosen Schicht, sei aber nicht |osgel dst
von den vorigen Merkmal en anzusehen. Die
Druckschrift D23 beschaftige sich mt der

Form erung el ektrol yti scher Ventil anoden, um ein
Di el ektri kum fir Kondensatoren zu erhalten. Das
Auftreten von Funken sei dabei nicht gewinscht
und di e Form erung werde bei einer sehr Kkleinen
Strondi chte durchgefdhrt. Die Druckschrift D25
beschrei be ei ne anodi sche Funkentl| adung in

Alum nat-, Wl framat- und Silikatel ektrolyten mt
ei ner so geringen Konzentration (0,1N), dal eine
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prakti sche Durchf ihrung des Verfahrens nicht
noglich sei. ImBeispiel 5 des Streitpatents
wer de dagegen je 0,1 nol/Il Natriumal um nat und
Nat riunsili kat zugesetzt, um den pH Wert des
verdiunnten El ektrolyts zu erhdhen. D e
Druckschrift D26 beschrei be ei ne anodi sche

Oxi dation unter Funkenentl| adung auf Seltenen
Erden mt Natriumal um natl 6sung als El ektrol yt.
Es handel e sich keinesfalls um die Ausbil dung von
Oxi dker am kschi chten auf Alum nium Die von der
Beschwer def Ghrerin angesprochene Parall el e der
Spannungskurven in Figur 1 dieser Druckschrift
gebe noch kei ne Veranl assung zu der Ver nutung,
unter wel chen Bedi ngungen di ckere und trotzdem
zugl ei ch abri ebfeste und korrosi onsbest andi ge
Oxi dker am kschi chten zu erzeugen sei en.

Der Wortl aut der unabhangi gen Anspriche genal3 dem
Hauptantrag |lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Erzeugung von Oxi dkeram kschi chten auf
AL, My, Ti, Ta, Zr, Nb, Hf, Sb, W M, V, Bi oder deren
Legi erungen durch pl asmachem sche anodi sche Oxi dati on,
dadurch gekennzei chnet, dalR in einemchloridfreien

El ektrol ytbad mt einempH Wrt von 2 bis 8 bei
konst ant er Badt enperatur von -30 bis +15 °C eine

Strondi chte von m ndestens 1A/ dnt konstant gehalten wrd
bis sich die Spannung auf einen Endwert einstellt."”

"7. Verfahren zur Erzeugung von besonders

ver schl ei Bf est en Oxi dker am kschi cht en auf Al um ni um oder
deren Legi erungen durch plasmachem sche anodi sche

Oxi dation bei einer Strondichte von m ndestens 5 a/dnt,
di e konstant gehalten wird bis sich die Spannung auf

ei nen Endwert einstellt, unter Verwendung eines
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El ekt rol yt bades, das weniger als 5 * 102 nol/|

Chl ori di onen und Phosphat-, Borat- und Fl uoridionen bis
insgesant 2 nol/l enthalt, nach Verdinnung auf eine
Konzentration von 0,01 bis 0,1 nol/l und Anheben des pH
Wertes auf 10 bis 12, vorzugsweise 11."

Aus demin Ziffer 7 der Entschei dungsgrinde angegebenen
G und erubrigt sich die Wedergabe des Wrtl auts der
unabhangi gen Anspriuche genmal3 den Hi |l f santragen

Am Ende der mindlichen Verhandl ung verkindete di e Kammer
i hre Entschei dung.

Ent schei dungsgr inde

2855.D

Di e Beschwerde entspricht den in Regel 65 (1) EPU
genannten Besti mungen und ist somt zul assig.

Ver spat et ei ngerei chte Druckschriften

Dem Winsch der Parteien, die erst mt der Beschwerde

ei ngerei chten Druckschriften ohne Zurickverwei sung zu
ber Gcksi chti gen, wurde von der Kammer entsprochen, da
sowohl der Kammer als auch den Parteien gentugend Zeit
zur Profung di eser Druckschriften zur Verfigung stand
und bei de Parteien bereit waren, auf eine Uberprifung
durch zwei Instanzen zu verzichten

Haupt ant r ag
Artikel 123 EPU - Anderungen

Der Wortlaut der Anspriche 1 bis 6 und 8 entspricht
denj enigen der erteilten Anspriche 1 bis 6 und 8. Im
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erteilten Anspruch 7 wurde der Elektrolyt als "nach

ei nem der Anspriche 1-6" definiert, wogegen der
geanderte Anspruch 7 das Merkmal "ein El ektrolytbad, das
weni ger als 5x10°2 nol /1 Chloridionen und Phosphat -,
Borat- und Fluoridionen bis insgesant 2 nol/l enthalt”
enthalt. Der wesentliche Unterschied ist somt, dal die
Definition des Begriffs "chloridfrei™ aus der

Beschrei bung in den Anspruch 7 aufgenonmen und die
verwendet en Ani onen nanentlich angegeben wurden. Diese
Unt er schi ede stellen Ei nschréankungen dar, die in den
Zeilen 47 und 48 auf Seite 2 bzw. Zeilen 6 und 7 auf
Seite 3 der Patentschrift offenbart sind. Somt bestehen
seitens der Kammer keine Bedenken unter Artikel 123 EPU

Der neue Anspruch 9 unterscheidet sich vomerteilten
Anspruch 6 dadurch, dall er nicht auf die Anspriche 1 bis
5, sondern auf den Anspruch 7 riuckbezogen ist. Da darin
Bezug genommen wird auf das im Anspruch 7 definierte

El ektrol yt bad und di eses durch einen ursprunglich

of fenbarten Stabilisator ndher charakterisiert wrd,

gel angt di e Kanmer auf entsprechende Wi se zum Ergebni s,
daB auch der Anspruch 9 dem Artikel 123 EPU geniigt.

Artikel 100 b) EPU - Ausf iihrbarkei t

D e Kammer kann der Beschwerdefthrerin insofern

zusti mmen, dall ein Verfahren zur Erzeugeng von

Oxi dkeram kschi chten durch pl asmachem sche Oxi dati on
nicht mt "beliebig" zusamrengesetzten El ektrol yten
auszuf thren ware. D e Kammer geht all erdi ngs davon aus,
daR der Fachmann, an den die Lehre des Patents gerichtet
ist, dies weil3, zumal auf einen einschl agi gen Stand der
Techni k hingewi esen wird und im Streitpatent Beispiele
der Konponenten (vgl. die Zeilen 3 bis 5 auf Seite 3)
sow e Ausf ihrungsbei spiele 1 bis 5 angegeben werden. D e
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erfi ndungswesentlichen Paraneter sind in den Ansprichen
angegeben. Sollte sich aus den Ansprichen eine

Unkl arhei t Uber den auszuwahl enden El ektrol yten ergeben,
wir de di es eher auf einen Mangel gemaR Artikel 84 EPU
(Klar heit)deuten, wofir aber im Einspruchsverfahren
sow e i manschl i eRenden Beschwerdeverfahren keine

Pr uf ungsgrundl age gegeben ist. Im Anspruch 7 werden die
Konponent en des El ektrol yten vor der Verdinnung angeben
sow e i hre Konzentrati on nach der Verdunnung. D e Kammer
si eht daher keine Schw erigkeit fir den Fachmann, diese
Angaben nachzuvol | zi ehen. Ferner verweist die
Beschwer def Uhrerin auf eine nach ihrer Meinung

vor handene Unstinmm gkeit der Konzentrationswerte gemald
dem Beispiel 5 imVergleich mt den imAnspruch 7
angegebenen Werten. Auch di eser Ei nwand, der eigentlich
di e Aufrundung der dritten Nachkommuastelle betrifft, ist
auf den Artikel 84 EPU (Kl arheit) gerichtet und ist
somt im Einspruchsverfahren einer Uberprifung nicht
zugéngl i ch

Auch di e von der Beschwerdefihrerin zitierten

Ent schei dungen bil den keine G undl age, die
Ausf Uhr bar keit der beanspruchten Erfindung in Zweifel zu
ziehen. Sie betreffen zum Teil ex parte Verfahren (so
zum Beispiel T 32/82, T 115/83, T 269/87, T 19/90), wo
auch auf Artikel 84 EPU basierende Ei nwiande gepr uft

wer den kdnnen. Fur den vorliegenden Fall eher von

Bedeut ung erschi ent die Entscheidung T 435/91, wonach

" der Schut zbereich eines Patents dem techni schen
Beitrag entspricht, den die Ofenbarung der darin
beschri ebenen Erfindung zum Stand der Technik |eistet;
daher darf sich das mt dem Patent verliehene Mnopol

ni cht auf Gegenstande erstrecken, die dem Fachmann auch
nach der Lekture der Patentschrift noch nicht zur

Ver f igung stehen". GenmalR der standi gen Rechtsprechung
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der Beschwerdekanmern |iegt die Beweislast in dieser

Hi nsi cht bei der Einsprechenden (vgl. T 548/91, Punkt
3.1 oder T 418/91, Punkt 4.1.4). ImLichte dieser

Ent schei dungen gel angt die Kammrer zu der Ansicht, dal
di e Beschwerdefuhrerin imvorliegenden Fall keine

Uber zeugenden Bewei se fur die fehl ende Ausfihrbarkeit,

i nsbesonder e kei ne Vergl ei chsversuche vorgel egt hat, die
di eser Bewei sl ast genligen konnten.

Di e Beschwerdefihrerin gelang es somt nicht, die Kamer
zu Uberzeugen, dalR der Fachmann die in den Ansprichen 1
bzw. 7 beanspruchten Verfahren nicht durchfdhren kann.

St and der Techni k

Druckschrift D3

D ese Druckschrift betrifft ein Verfahren zur
Herstel l ung beschi chteter Gegenstande, die zur Ginze
oder teilweise aus Al um ni um oder Al um ni um egi erungen
best ehen. Al um ni unoxydoberfl achen werden in Zeile 59
der Spalte 3 erwahnt. Nach di esem Verfahren werden die
Cegenst ande in einem El ektrol ytbad, das m ndestens ein
in der Elektrolytflidssigkeit |06sliches al kalisches
Silikat sowi e m ndestens ei nen organi schen
Konpl exbi | dner enthalt, unter Verwendung von d eich-,
Wechsel oder | npul sstrom einer anodi schen Oxydati on
unterworfen. Nach den Zeilen 61 und 62 in Spalte 2 kann
di e Spannung bei konstanter Strondi chte hochgeregelt
wer den. Gemél3 dem Bei spiel 10 wird ein Al um ni unbl ech
bei einer Spannung von 300V | angsamin das Bad

ei ngetaucht. Hierbei bildet sich bei heftiger
Funkent wi ckl ung ei ne wei Be Schicht, wobei die
Funkenbi | dung sehr bald abninmm . Di e Ei ntauch-
geschwi ndi gkeit wird so grofld gehal ten, dal3 eine
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Strondi chte von etwa 3A/dn2 bis 5A/dnR erreicht wrd.

Druckschrift D4

D ese Druckschrift betrifft ein Verfahren zur Erzeugung
ei ner Keram kschicht aus M schoxi den auf Leichtnetallen
oder deren Legierungen. Ein pHWrt von 8,5 wird

erwahnt. Geméll dem ersten Beispiel ist ein Bauteil von

El ektrol yten ungeben. Die Spannung wird bis zu einer

Ar bei t sspannung hochgeregelt, die durch das Auftreten
von Funkenl awi nen charakterisiert ist und bei der sich

ei ne konstante Strondi chte von zum Bei spiel 2 und 3 A/ dn?
einstellt. Mt zunehmender Schichtdicke sinkt die

Strondi chte.

Druckschrift D20

In Tabelle 1 werden verschi edene El ektrol ytsystene
angegeben. Imletzten Absatz auf Seite 98 wird unter
H nwei s auf die Druckschrift D25 erwdhnt, dalR bei
konstanter Strondichte von 0,16 A/cnf di e Spannung ein
Pl ateau erreicht.

Druckschrift D23

Gegenstand di eser Druckschrift sind Untersuchungen uber
di e Funken der elektrolytischen Ventilw rkung. In der
Figur 1 wird gezeigt, dall bei der Form erung einer

Ta- Anode mt konstanter Strondichte (bis 1000 mcro Ain
Tabel l e 1) die Spannung mt der Einschaltdauer ansteigt.
Die Figur zeigt einen Knick in der Kurve, nach demdie
Kurve betrachtlich | angsanmer ansteigt. In der Tabelle 2
auf Seite 23 werden NaOH, Na Al O, und C6H,O, als

El ektrol yt genannt.
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Druckschrift D25

D ese Druckschrift betrifft eine Studie uUber die

Reakt i onsprodukt e anodi scher Funkenent| adungreakti onen
in NaAl O;, Na,W, und Na,Si O,. Di e anodi schen Reakti onen
wur den bei gl ei chbl ei bender Strondi chte durchgefdhrt,
wobei di e Spannung zur Bei behaltung der Strondichte
manuel I erhdht wurde. Eine Tenperatur von 25° +/- 1° C
wurde thernostatisch geregelt. In der Figur 1 wird eine
anfangs steil ansteigende Spannungskurve gezeigt, die
sich in einer etwa ungekehrten "L"-Form abfl acht.

Druckschrift D26

D e anodi sche Oxidation nehrerer Seltenerdnetalle in

0, IN Natri umal um natl 6ésungen wird in dieser Druckschrift
beschrieben. Auch hier wird in der Figur 1 eine anfangs
steil anstei gende Spannungskurve gezeigt, die sich in

ei ner etwa ungekehrten "L"-Form abfl acht.

Pat ent f &hi gkeit (Artikel 54 und 56 EPU)

Di e Beschwerdefidhrerin sieht entweder die Druckschrift
D4 oder die Druckschrift D3 als nachst komrenden Stand
der Techni k an. Unbestritten neu gegeniber diesen
Druckschriften ist unter anderemdie in den Ansprichen 1
bzw. 7 beanspruchte Stron Spannungs- Charakteristik. Das
durch di e neuen Merkmal e des Anspruchs 1 bzw. 7 zu

| 6sende Probl em besteht darin, ein verbessertes

Ver f ahren anzubi et en, um i nsbesondere weni ger pordse,
abri ebfestere und korrosi onsbest andi ge Schichten zu

er zeugen.

Unmt ihrer Beschwerde Erfolg zu haben, milte die
Beschwer def Ghrerin di e Kammer davon Uberzeugen, dal sich
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di e in den unabhangi gen Ansprichen beanspruchte

St rom Spannung- Char akteristik, i m Gegensatz zur

Begr indung der angefochtenen Entschei dung, in

nahel i egender Wi se aus dem Stand der Techni k ergi bt,

i nsbesondere auch unter Bericksichtigung der erst mt
der Beschwerde eingereichten Druckschriften. Es stellt
sich daher die Frage, ob dieses Merkmal angesichts der
Druckschriften D20, D23, D25 und D26 tatsachlich als
"alter Hut" anzusehen ist, wi e von der Beschwerde-
fuhrerin argunentiert wiurde. D e Kammer sieht diese
Argunent ati on der Beschwerdef Uhrerin insofern als

probl ematisch an, als sie einen direkten Ubergang von
der Druckschrift D4 oder D3 zu den Druckschriften D20,
D23, D25 und D26 voraussetzt. Dies inpliziert, dalR der
Fachmann ei ne aus diesen Druckschriften bekannte

St romf Spannungs- Char akteri sti k zur Ergénzung der Lehre
der Druckschrift D4 oder D3 herangezogen hatte, ohne den
Gesantinhalt dieser Druckschriften zu bericksichtigen.

Di eser vereinfachte Ansatz entspricht nach Uberzeugung
der Kammer nicht dem Denken des Fachmanns, da zum

Bei spi el gemall den Druckschriften D25 und D26

Silikatl 6sungen in sehr geringen Konzentrationen
verwendet werden. Die Kanmer erachtet die Argunentation
der Beschwer degegnerin fur glaubhaft, dal3 bei Einhaltung
der Ubrigen i m Anspruch 1 angegebenen Paraneter die
gewinscht en Schi chten wegen Verarnmung der aus den
Druckschriften D25 und D26 bekannten Lésungen nicht
erzielt werden kdnnten. In Bezug auf die

St rom Spannungs- Charakteristik verweist die Druckschrift
D20 lediglich auf die Druckschrift D25. Di e Druckschrift
D23 wi ederum | i egt noch weiter weg, da bei der

Form erungen el ektrol yti scher Ventil anoden andere

El ektrol yten und Strondi chten verwendet werden. Die
Beschwer def threrin konnte somt die Kanmer von einer
nahel i egenden Konbi nati on der Druckschriften D3 oder D4
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mt den Druckschriften D20, D23, D25 oder D26 nicht
Uber zeugen, um auf di ese Wi se zum Gegenstand des
Anspruchs 1 zu gel angen.

GemalR dem Bei spiel 5 des Streitpatents werden zwar

Nat ri umal um nat und Natri unsilikat nach Verdinnung des
ei gentlichen El ektrol yten dem El ektrol yt bad hi nzugef tgt,
Anspruch 7 bringt jedoch klar zum Ausdruck, dalR der
unverdunnt e El ektrolyt Phosphat-, Borat- und

Fl uoridi onen enthalt. D ese |Ionen verbleiben in einer
Konzentration, die nach Ansicht der Kamrer nicht als
Spur enel enment - Konzentrati on zu bezei chnen ist. Nach

Uber zeugung der Kammer hatte der Fachmann sonit auch in
diesem Fall die Druckschriften D25 und D26 wegen der

unt erschi edl i chen Ei genschaften der El ektrolyten nicht
in der von der Einsprechenden anvisierten Wi se

her angezogen, um i n naheli egender Wi se zum Gegenst and
des Anspruchs 7 zu gel angen

Da sich nach Punkt 6.1 der G unde der Anspruchsgegen-
stand auch unter Beriucksichtigung der neu vorgel egten
Druckschriften nicht in naheliegender Wise aus dem
Stand der Technik ergibt, ist eine Analyse weiterer
Mer krmal e ent behrli ch.

D e Kammer gel angt somt zu der Ansicht, dalR die

Cegenst ande der unabhéangi gen Anspriche 1 und 7 den
Artikeln 54 und 56 EPU genuigen. deiches gilt, wegen

i hrer Rickbezi ehung, fir di e abhangi gen Ansprichen 2 bis
5 und 8 bis 9.

Hi | f santr age

Da bereits der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin die
Erforderni ssen des EPU erfiillt, sind die Hilfsantrage
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gegenst andsl os.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent in geandertem
Unfang in fol gender Fassung aufrecht zuerhal ten:
Anspriche 1 bis 9 und Beschrei bung uberreicht als

Haupt antrag i n der nmindlichen Verhandl ung vom
7. August 2002.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini

2855.D



