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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Das europdische Patent Nr. 0 093 960 ist auf der Basis der
europiaischen Patentanmeldung Nr. 83 104 144.7 erteilt '
worden. '

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefihrerin
‘(Einsprechende) Einspruch erhoben.

Mit Zwischenentscheidung vom 17. August 1989 hat die
Einspruchsabteilung festgestellt, daf die Einspruchsgrunde
der Aufrechterhaltung des Patents mit den in der

_ﬁﬁndlichen Verhandlung vom 30. Mai 1989 abgeidnderten

Unterlagen nicht entgegenstinden.

Gegen die Zwischenentscheidung hat die Beschwerdefihrerin
Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdebegriindung hat
sie zur Stitzung ihres Vorbringens auf folgende bereits im
Einspruchsverfahren beriicksichtigte Druckschriften
verwiesen: '

Dl: US-A-4 297 184

D2: US-A-4 211 619

D3: US-A-4 273 625

D4: US-A-4 276 129

D5: Us-A-4 166 015

D6é: US-A-3 330 743

Mit folgendem Schreiben wurde ferner auf

D7: DE=-A-2 234 424 (bereits im Einspruchsverfahren
bericksichtigt)
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D8: US-A-4 087 341

D9: US-A-4 072 589
verwviesen.

Es wurde mundlich verhandelt. Am Ende der Verhandlung
beantragte die Beschwerdefihrerin die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zuriuckzuweisen auf der Basis der in der
mindlichen Verhandlung eingereichten Anspriche gemag
Hauptantrag, erstem Hilfsantrag oder zweitem Hilfsantrag.

Anspruch 1 gemdf Hauptantrag lautet wie folgt:

"Anwendung eines Verfahrens zur elektrochemischen
Aufrauhung von platten-, folien- oder bandférmigem
Aluminium oder seinen Legierungen in einem wéBrigen
Salzsidure- oder Salpetersidureelektrolyten unter Einwirkung
von Wechselstrom, wobei der saure wasrige Elektrolyt aus
waBriger HCl oder waBriger HNO3, gegebenenfalls zusammen
mit Aluminiumnitrat, besteht und die Aufrauhung mit einem
Wechselstrom einer Frequenz von 0,3 bis zu weniger als

15 Hz vorgenommen wird, fir die Herstellung von
Druckplattentrager.”

Anspruch 1 gemdB erstem Hilfsantrag lautet wie folgt:
"Anwendung eines Verfahrens zur elektrochemischen
Aufrauhung von platten-, folien- oder bandférmigem

Aluminium oder seinen Legierungen in einem waBrigen
Salzsdure- oder Salpetersidureelektrolyten unter Einwirkung
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von Wechselstrom, wobei der saure waBrige Elektrolyt als
alleinige S&ure HCl oder HNO3, gegebenenfalls zusammen nit
Aluminiumnitrat, enthdlt und die Aufrauhung mit einem
Wechselstrom einer Frequenz von 0,3 bis 10 Hz vorgenommen
wird, fir die Herstellung von Druckplattentragern."

Anspruch 1 gemdB zweitem Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Anwendung eines Verfahrens zur elektrochemischen
Aufrauhung von platten-, folien- oder bandférmigem
Aluminium oder seinen Legierungen in einem wasrigen
Salzsaure- oder Salpetersaureelektrolyten unter Einwirkung
von Wechselstrom, wobei der saure waBrige Elektrolyt aus
waBriger HCl oder wasriger HNO3, gegebenenfalls zusammen
mit Aluminiumnitrat, besteht und die Aufrauhung mit einenm
Wechselstrom einer Frequenz von 0,3 bis'- 10 Hz vorgenommen
wird, fir die Herstellung von Druckplattentréagern."

In allen Fallen sind Anspriche 2 bis 4 auf Anspruch 1
rickbezogen.

Die von der Beschwerdefiithrerin vorgebrachten Argumente
sind im wesentlichen die folgenden: Die Formulierung der
jetzt glltigen Anspriche "Anwendung eines Verfahrens usw.",
im Vergleich zu der erteilten Formulierung bedeute keine
Einschrénkund des Schutzumfangs. D1 beschreibe ein
Verfahren zur elektrochemischen Aufrauhung von Aluminium,
das allgemein anwendbar sei’ (vgl. den Wortlaut des
Anspruchs 1, Spalte 1,.Zeilen 4, 5 und Spalte 2,

Zeilen 22 bis 24. Diese Auffassung sei durch den Hinweis
auf D8 (Spalte 1, Zeilen 29 bis 34) bestatigt, die mit der
Aufrauhung von Druckplatten zu tun habe. Gema8 D1 Kkénne
ferner Salzsiure als alleinige Sdure verwendet werden und
die Aufrauhung mit einer Wechselétromfrequenz von 15 bis

25 Hz erfolgen. Dieser Bereich berihre den beanspruchten

Bereich von 0,3 bis 15 Hz, selbst wenn 15 Hz durch
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Disclaimer ausgelassen sei. Durch identische
Ausgangsmaterialien und identische Verfahrensschritte
miBten identische Produkte erhalten werden, so"daB der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei. Ahnliches gelte
fir D4 und D6. D4 beschreibe namlich ein Verfahren, bei
dem der Elektrolyt Salzsidure und ein Additiv enthalte, das
entweder eine Sdure oder ein entsprechendes Salz sein
konne. Es bestehe daher die Méglichkeit, daB Salzsaure als
alleinige Sadure eingesetzt werde. Die Wechselstromfrequen:z
konne zwischen 5 und 120 Hz liegen.

D6 beschreibe ein Verfahren, bei dem der Elektrolyt aus
Salpetersidure und als Additiv Ligninsulfonsiure bestehe
und ein Frequenzbereich von 15 bis 75 Hz verwendet werde.
Ligninsulfonsaure sei aber keine klassische Sadure, deshalb
kénne Salpetersdure als alleinige Saure betrachtet

werden.

Wenn aber aus irgendwelchen Grinden Neuheit gegeben sei,
beruhe der Gegenstand der Anspriche jedenfalls auf keiner
erfinderischen Tatigkeit. Der zusténdige Durchschnitts-
fachmann sei derjenige, der sich im allgemeinen mit der
Aufrauhung von Aluminiumoberflachen zu befassen habe; es
sei zu erwarten, daf alle im Verfahren genannten Dokumente
ihm zur Verfigung stinden. Es gdbe eine Vielfalt von
Kombinationen dieser Dokumente, die zum Gegenstand des
Anspruchs 1 (gema@B aller Antrage) fihre.

Entgegen den Ausfihrungen der Beschwerdefiihrerin meinte
die Beschwerdegegnerin, dag durch die Formulierung der
Anspriche (Anwendung eines Verfahrens usw.) Verfahren
ausgeschlossen seien, die auf Kondensatoren abzielten. Die
Oberfléiche einer Kondensator-Folie aus Aluminium misse
eine andere Struktur besitzen als die Oberflache eines
Druckplattentragers aus dem gleichen Material. Erstere
solle méglichst groB8 sein, um eine hohe Kapazitat zu
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erreichen, und weise daher méglichst viele tiefe Poren
auf, wahrend letztere lediglich relativ flache,
gleichmaBig Uber die Oberflache verteilte Poren besitzen
dirfe, in denen keine Druckfarbe an den Bildstellen
zuriackbleiben kénne.

D1 beschreibe ein Verfahren, bei dem durch die Verwendung
eines Wechselstromes mit einer speziellen Wellenform eine
sehr viel héhere Kapazitat erreicht werde als bei
Verwendung von Wechselstrom mit gebrduchlicher Wellenform
(Spalte 2, Zeilen 24 bis 33). Gemd@B D4 fordere die ,
hinzugefigte Siaure oder das entsprechende Salz ein Tiefen-
wachstum der Poren (Spalte 3, Zeilen 33 bis 42). In beiden
Fallen sei das Produkt fur einen Druckplattentrager
ungeeignet. D6 beschreibe zwar ein Verfahren zur
Herstellung von Druckplattentragern; die Elektrolyt-Losung
enthalte aber neben Salpetersdure eine weitere Séaure
(Ligninsulfonsdure). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemas
allen Antragen sei deshalb neu. Was die erfinderische
Tatigkeit betrifft, sei die Lehre des Streitpatents dem
Fachmann nicht nahegelegt, auch wenn er mehrere der
Entgegenhaltungen miteinander kombiniert hatte. In D2, D5,
D6 und D8 wiurden zwar Verfahren zur Herstellung von
Druckplattentrédgern aus Aluminium durch eléktrochemisché
Aufrauhung mittels Wechselstrom offenbart; D2 enthalte
aber keine Angabe iber geeignete Frequenzen, D5 eine

- Frequenz von 50 Hz und D8 50 Hz, 60 Hz und 100 Hz. Durch

diese Angaben werde der'Fachmann nicht angeregt,
Frequenzen von weniger als 15 Hz zu verwenden. In D6
wirden Frequenzen von 15 bis 75 Hz offenbart; Lignin-
sulfonsdure sei aber ein wesentlicher Bestandteil der
Zusammensetzung des Elektrolyts und fur den Fachmann gebe
es keine Anreguhg, diesen Bestandteil auszulassen. D1 und
D4 betrafen Verfahren zur Herstellung von Konsensator-
elektroden, bei denen eine groBe Oberflache gefordert
werde. Dem Fachmann sei es aber bekannt, daB eine
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Aluminium-Schicht, die eine solche Oberflachenstruktur
besitze, fir die Verwendung als Druckplattentréger
unbrauchbar ware. e

Entscheidungsgriunde

1.

2.

04320

Die Beschwerde ist zulassig.

Im Vergleich zu den urspringlich eingereichten Anspriichen
und zu den erteilten Anspriichen betreffen die jetzt
giltigen Anspriche die Anwendung eines Verfahrens statt
das Verfahren selbst. Ob folglich das Schutzbegehren in
irgendeiner Weise.geadndert ist, ist zu bedenken.
Anscheinend wird Schutz nur fir den Fall begehrt, das das
Produkt des angewendeten Verfahrens als Druckplattentrager
verwendet wird. Solange das Produkt auf der Werkbank oder
dem Regal liegt, weiB man nicht, ob dem Gegenstand des
Anspruchs 1 entsprochen ist oder nicht, was kaunm als
zufriedenstellend zu betrachten ist. Weil aber der
Beschwerde aus anderen Grinden stattzugeben ist, braucht
die Kammer nicht ndher auf diese Frage einzugehen.

Die Anspriiche gemiaf jedem Antrag weisen keinen VerstoB
gegen Artikel 123 (2) und (3) auf. "Bis zu weniger als

15 Hz" (Hauptantraé) ist als Disclaimer von 15 Hz zu
betrachten, und eine obere Grénze von 10 Hz (Hilfsantrage)
ist auf Seite 8, letzte Zeile der'ursprﬁnglich
eingereichten Beschreibung offenbart. Die andere Anderung
gemdB Hauptantrag und zweitem Hilfsantrag betont
lediglich, dag der waBrige Elektrolyt aus HCl oder HNOj3,
gegebenenfalls zusammen mit Aluminiumnitrat, besteht, was
den urspringlich eingereichten Beispielen zu entnehmen
ist.
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geuheit

D1 beschreibt ein Verfahren zur elektrochemiscﬁen
Aufrauhung von Aluminium in einem waBrigen Elektrolyten,
der HCl enthdlt, unter Anwendung eines Wechselstroms mit
einer Frequenz von 15 bis 25 Hz (Spalte 4, Zeile 1). Der
Elektrolyt enthidlt ferner vorzugsweise andere Sauren; eine
Kombination von HCl als alleinige Saure mit einer Frequenz
von weniger als 15 Hz wird nicht offenbart.

D4 beschreibt ein solches Verfahren, bei dem der
Elektrolyt HCl und ein Additiv enthdlt, das entweder eine
Sdure oder ein entsprechendes Salz sein kann. Es besteht
daher die Méglichkeit, daB HCl1l als alleinige Saure
eingesetzt wird. Die Wechselstromfrequenz kann zwischen 5
und 120 Hz liegen (Spalte 2, Zeile 50). In den Beispielen
werden aber nur Sduren als Additive offenbart, sowie -
Frequenzen von 20, 40 und 60 Hz. D4 enthdlt daher keine
Offenbarung der Verwendung von HCl als alleinige Saure in
Kombination mit der Anwendung einer Frequenz in dem
Uberschneidungsbereich (5 bis weniger als 15 Hz).

“Die Neuheitdes Gegenstands des Anspruchs 1 gegeniber DI —— -

oder D4 ist daher nach Auffassung der Kammer gegeben, ohne
auf die Frage des Unterschieds zwischen der Anwendung von

‘ Aluminiumplatten oder ~-folien als Druckplattentridger und

als Kondensatorelektroden eingehen zu missen.

Was die Neuheit betrifft, kommen die weiteren im Verfahren
genannten Dokumente dem Gegenstand des Anspruchs 1 (fuar
alle Antrage) nicht naher.

Erfinderische Iétigkeit
Was die erfinderische Tatigkeit betrifft, kann D2 oder D8

als nachstkommender Stand der Technik betrachtet werden,
weil beide ein Verfahren zur elektrochemischen Aufrauhung
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von Aluminium fir Druckzwecke unter Verwendung von HC1
oder HNO3 als alleiniger Siaure beschreiben.

In dieser Hinsicht kann die Angabe im Streitpatent,
Spalte 3, Zeilen 11 bis 20 (je zahlreicher die
Komponenten, desto aufwendiger die Uberwachung der
Badzusammensetzung) als fir den Fachmann selbstver-
stindlich betrachtet werden; deshalb triagt das
Erfordernis, daB HCl oder HNO3 als alleinige Saure
vervendet wird, nichts zum Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit bei.

Zu erdrtern ist daher, warum der Fachmann, ausgehend von
der Offenbarung in D2 oder D8, mit dem beanspruchten
Frequenzbereich von 0,3 bis 2zu weniger als 15 Hz oder 0,3
bis 10 Hz arbeiten sollte.

In D2, Spalte 5, Zeilen 66, 67 wird auf die Anwendung von
Wechselstrom hingewiesen, aber ohne Angaben uUber bestimmte
Frequenzen. In D8, Spalte 3, Zeilen 58 bis 61 werden
Frequenzen von 50 Hz und 60 Hz, in den Beispielen 60 Hz
und 100 Hz, erwahnt.

von den anderen Dokumenten, die mit Druckplattentragern zu
tun haben, wird in D5, Beispiele 1 und 2, eine Frequenz
von 50 Hz, in Dé ein Frequenzbereich von 15 bis 75 Hz
(Spalte 2, Zeile 38) offenbart. Ein wesentlicher Bestand-
teil des Elektrolyts gemiaB D6 ist aber eine zweite Saure,
d. h. Ligninsulfonsaure.

D3 und D7 kénnen nach Meinung der Kammer auBer Betracht
gelassen werden; D3 beschreibt namlich die Behandlung von

~ Zinnoberfléachen, um eine korrosionsfeste Schicht zu

erzeugen, D7 ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
kontinuierlichen elektrochemischen Behandlung von
Metallbiandern ohne Angaben (ber Wechselstromfrequenzen
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oder Badzusammensetzung.>Auch D9 enthdlt keine Angaben
diber Frequenzen und ein wesentliches Merkmal ist hier die
Zusammenwirkung von HCl und HNOj. L '
Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, das bei der
Aufrauhung die Erfordernisse von Druckplattentridgern sich
von denjenigen von Kondensatorfolien unterscheiden, wobei
im Fall von Druckplattentriagern eine feine gleichmaBig
aufgerauhte Oberflache erstfebt wird, wahrend Kondensator-
folien, mindestens wenn eine hohe Kapazitat erwinscht ist,
eine Oberflache mit grdBeren Vertiefungen brauchen. Den
verschiedenen Entgegenhaltungen ist eine Tendenz zu
entnehmen, bei der die Aufrauhung von Druckplattentrdagern
unter Verwendung von relativ hohen Wechselstromfrequenzen,
die von Kondensatorfolien dagegen unter Verwendung von
relativ niedrigen Wechselstromfrequenzen vorgenommen wird.
Die Frage der zu verwendenden Stromfrequenz ist aber nicht
eindeutig. D4, Spalte 4, Zeilen 52 bis 68 enthilt die
folgende Angabe, und zwar mit Bezug auf Kondensator-
folien:

"In connection with the frequency of the power source, it
its obvious that the lower the frequency, the more the
configurations of the etching pits proximate to those
obtained with direct current. Particularly with an
alternating current of a frequency under 5 Hz, the etching
pits grow deeply into the foil but are of large sizes and
are not evenly distributed over the surface of the foil.
Moreover the number of the pits decrease to reduce the
eitending rate in the effective surface area.

On the other hand, in higher frequency, the conditions of
the etching become to demonstrate a fine etched surface

peculiar to the alternating current etching. Particularly,
when the frequency exceeds 120 Hz, the minute etching pits

cee)enn
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formed on the surface do not grow deeply into the foil and
are limited only to the surface".

Gemdf DS, Spalte 3, Zeilen 20 bis 48 kann aber sowohl
Gleichstrom als auch Wechselstrom fir die Aufrauhung von
Druckplattentrigern verwendet werden, wobei durch die
Verwendung von Wechselstrom eine weniger gleichméBige
Oberflache mit tieferen Léchern erhalten wird.

Auch die Angaben in D4 und D6 dienen dazu klarzustellen,
das die Aufrauhung von Kondensatorfolien nicht
notwendigerweise relativ niedrige und die von Druck-
plattentragern relativ hohe Wechselstromfreguenzen
braucht. D6 offenbart namlich einen ziemlich breiten
Wechselstromfrequenzbereich (15 bis 75 Hz) fir die
Aufrauhung von Druckplattentrégern und D4 einen noch
breiteren Bereich (5 bis 120 Hz) fur die Aufrauhung von
Kondensatorfolien.

Fir den Fachmann gibt es daher kein Vorurteil gegen die
Verwendung von relativ niedrigen Frequenzen bei der
Aufrauhung von Druckplattentragern.

5.3 Nach Auffassung der Kammer kann der Beschwerdefiihrerin
zugestimmt werden, das der zustidndige Fachmann derjenige
ist, der sich nicht lediglich mit der Herstellung von
bruckplattentrégern, sondern im allgemeinen mit der
Aufrauhung von Aluminiumoberfladchen zu befassen hat; er
ist daher mit den Erfordernissen von sowohl Druckplatten-
tridgern als auch Kondensatorfolien vertraut. Ferner gehort
es zu seinen normalen Aufgaben, ein verbessertes oder
mindestens unterschiedliches Verfahren im Vergleich mit
dem Stand der Technik zur Aufrauhung von Aluminjium-
substraten fir Druckplattentrdger zu schaffen. Es ist dem
mit den verschiedenen teils widersprichlichen Angaben tber
geeigneten Wechselstromfrequenzen fir die Aufrauhung
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konfrontierten Fachmann daher zuzumuten,'das er bei der
Durchfihrung seiner Unteréuchungen auch relativ niedrige
Frequenzen ausprobieren wird. Es ist ferner far. ihn _
naheliegend, daB die Zusammensetzung des Bades moglichst
einfach ist (vgl. Absatz 5.1 oben).

"Eine solche Untersuchung wird daher zwangslaufig den

Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf sowohl dem Hauptantrag
als auch den Hilfsaﬁfrégen decken. Der Fachmann weiB
namlich aus D5, daB auch Gleichstrom.fur die Aufrauhung
von Druckplattentrdgern verwendet werden kann. Er weisB
auch von D4, daB die Wirkung von Gleichstrom vergleichbar
mit derjenigen von niedrigen Wechselstromfrequenzen ist.
Fir ihn gibt es daher keine untere Grenze fir die zu
untersuchende Wechselstromfrequenz.

Eine weitere Anregung ist D4 zu entnehmen. Im Vergleichs-
versuch 4, bei dem HCl ohne Additive verwendet wird, wird
eine Folie mit niedrigerer Kapazitat erhalten. Dies
bedeutet fir den Fachmann weniger tiefe Vertiefungen,
deshalb eine Oberflache, die eher fir Druckplattentrager.
geeignet ist. Wenn er die Verwendung von HCl ohne Additive

Uber den ganzen offenbarten Frequenzbereich von 5 bis

120 Hz untersucht, gelangt er zwangsldufig zum Gegenstand
des Anspruchs 1 im Bereich von 5 bis zu weniger als 15 Hz,
oder 5 bis 10 Hz.

Der Gegenstand der geltenden Hauptanspriche gemaf Haupt-
und Hilfsantragen beruht somit aus den dargelegten Grinden
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Aufrecht-
erhaltung des Patents steht somit ein Einspruchsgrund
gema8 Artikel 100 (a) EPU entgegen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

e .

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

- Der Geschdftsstellenbeanmte: Der Vorsitzende:
P. Martorana E. Turrini
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