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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde des Einsprechenden richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit
welcher festgestellt wurde, dass das europaische Patent
Nr. 2 719 037 in geanderter Fassung gemal dem vor der
Einspruchsabteilung anhdngigen Hilfsantrag 1 den
Erfordernissen des europadischen Patentiibereinkommens

genugt.

IT. Der Beschwerdefiihrer (Einsprechender) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,

die Beschwerde zurickzuweisen.

IV. Die folgenden, wahrend des Verfahrens vor der
Einspruchsabteilung genannten Dokumente sind fiir diese

Entscheidung relevant:

D2 : JP 2010 238499 A
D2'': Computeriibersetzung von D2 auf Englisch
D4 : EP 1 049 222 Al

V. In einer der Ladung zur mundlichen Verhandlung

beigefligten Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2007
hatte die Kammer den Parteien mitgeteilt, dass sie dazu
neige, den Gegenstand des Anspruchs 1 des dem gliltigen
einzigen Antrags entsprechenden Hauptantrags aus einer
Kombination der Dokumente D4 mit D2 als nahegelegt

anzusehen.
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VI. Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand am 19.

Mai 2021 statt.

VITI. Anspruch 1 des einzigen Antrags der Beschwerdegegnerin

lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer Elektrode (2),
umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Elektrodengrundmaterials (4),

- Anordnen eines Edelmetallelements (5; 50) auf dem
Elektrodengrundmaterial (4) und

- AnschweiBen des Edelmetallelements (5; 50) auf das
Elektrodengrundmaterial (4) dadurch gekennzeichnet,
dass eine SchweiBnaht mit einem Verhaltnis einer
maximalen Ausdehnung (T) der SchweiBnaht senkrecht zu
einer Elektrodenoberflache (20) zu einer maximalen
Breite (B) der SchweiRnaht an der Oberfldche (20) der
Elektrode die Gleichung T/B 2 3 erfiillt, wobei das
Schweilen mittels eines Faserlasers erfolgt, und wobei
eine Breite der SchweiBlverbindung zwischen 0,1 bis 0,3

mm liegt."

VIIT. Die fir die Entscheidung wesentlichen Argumente des
Beschwerdefilhrers lassen sich folgendermalen

zusammenfassen:

Samtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1
seien aus D4 bekannt. D4 offenbare dariber hinaus das
beanspruchte Verhaltnis von Tiefe zu Breite der
SchweiBverbindung T/B 2 3 sowie eine Breite der
SchweiBverbindung zwischen 0,1 und 0,3 mm. Die Tiefe
der SchweiBverbindung, wie in Absatz [0030] von D4
angegeben sei durch den Ausdruck "As described above"
in Absatz [0047] auch auf die Tabelle 2 zu lesen,
welche samtliche in D4 beschriebenen Beispiele

betreffe. Zudem beziehe sich die Angabe der Tiefe der
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SchweiBverbindung in Absatz [0030] nicht nur auf die
Figuren 4B und 4C. In Figur 4A sei die Tiefe der
Schweilverbindung sogar explizit offenbart, da sie
eingezeichnet sei. Unabhangig davon stehe die
Offenbarung der Tiefe der Schweilverbindung von 0,4 mm
in Absatz [0030] fir sich alleine. Es sei stets ein
Anliegen des Fachmanns, zu verhindern, dass sich das
Edelmetallelement abldése. Tabelle 2 enthalte ein
Beispiel, aus dem sich unmittelbar und eindeutig eine

Breite der SchweiBverbindung von 0,1 mm ergebe.

Das einzige Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs 1
gegenliber D4 sei folglich, dass das Schweilen mittels
eines Faserlasers durchgefiihrt werde. In D4 werde ein
YAG-Laser zum SchweiBen verwendet. Dokument D2'',
Absatz [0046], kOnne entnommen werden, dass ein YAG-
Laser nachteilig sei, da er unebene Oberflachen
erzeuge, und dass als Verbesserung ein Faserlaser
vorgeschlagen werde. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei

fir den Fachmann daher nahegelegt.

Die fur die Entscheidung wesentlichen Argumente der
Beschwerdegegnerin lassen sich folgendermalien

zusammenfassen:

Dokument D4 offenbare weder das beanspruchte Verhdltnis
von Tiefe zu Breite der Schweibverbindung T/B 2 3, noch
einen Faserlaser, noch eine Breite der
Schweilverbindung zwischen 0,1 und 0,3 mm. Tabelle 2
fasse lediglich Testergebnisse zur Bestatigung des
technischen Effekts der Erfindung von D4 zusammen.
Hierbei werde aus dem Verhdltnis der minimalen zur
maximalen Breite der SchweilBnaht auf die Qualitat der
SchweiBverbindung geschlossen. Uber die Tiefe der
Schweilnaht sage Tabelle 2 nichts aus. Aulerdem sei die

Tiefe der SchweiBverbindung fir die in D4 beschriebene
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Erfindung unerheblich. Die Tiefe der SchweiBnaht sei
nur an einer einzigen Stelle in D4 offenbart, namlich
in den Absatzen [0029] und [0030]. Die wvom
Beschwerdefihrer dort entnommene Offenbarung sei im
Kontext der umgebenden Textstellen zu lesen. Hieraus
ergebe sich, dass sich der Absatz [0030] auf den
Spezialfall der Figuren 4B und 4C beziehe. Die Tabelle
2, aus welcher die restlichen Teile des beanspruchten
Verhdltnis der Tiefe zur Breite der SchweiBverbindung
bekannt sein sollen, beziehe sich jedoch nicht auf die
Figur 4B oder 4C. Daher konne die in Absatz [0030]
angegebene Tiefe der SchweiBverbindung nicht auf die
Tabelle 2 gelesen werden. Der Ausdruck in Absatz [0047]
"As described above" betreffe die Durchfihrung des
Experiments, dessen Ergebnisse in der Tabelle 2
dargestellt seien und schlieBe Absatz [0030] nicht ein.
Die Tiefe der Schweilverbindung sei fir die in D4
beschriebene Erfindung nicht wesentlich, da sie weder
im Wortlaut des Anspruchs 1 erwahnt werde noch die
Lehre von D4 mit der Tiefe der Schweilverbindung zu tun
habe. Zwar offenbare Dokument D2 einen Faserlaser,
jedoch fehle in D2 eine Offenbarung der Breite der
durch den Faserlaser erzeugten Schweilverbindung
zwischen 0,1 und 0,3mm. Diese wirke jedoch mit dem
Merkmal Faserlaser zusammen. Anspruch 1 sei folglich
aus einer Kombination der Dokumente D4 mit D2 nicht

nahegelegt.
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Entscheidungsgriunde

1. Zuladssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht
sowie ausreichend substantiiert. Folglich ist die

Beschwerde zuléssig.

2. Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen Antrags
beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU.

2.1 Unstrittig sind samtliche Merkmale des Oberbegriffs des

Anspruchs 1 aus dem Dokument D4 bekannt.

Strittig ist jedoch, ob das im Kennzeichen des
Anspruchs 1 beanspruchte Verhaltnis von Tiefe zu Breite
der SchweiBverbindung T/B 2 3 sowie eine Breite der
SchweiBverbindung zwischen 0,1 und 0,3 mm aus Dokument
D4 bekannt sind und ob der Fachmann veranlasst gewesen
ware, D4 mit der Offenbarung von D2 zu kombinieren.
Hierbei wurde von beiden Parteien das Dokument D2'' als
englische Ubersetzung des japanischen Dokuments D2

anerkannt.

Ebenfalls unstrittig offenbart das Dokument D4 nicht,

dass das SchweiBen mittels eines Faserlasers erfolgt.
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Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung und den
Argumenten der Beschwerdegegnerin schlieRt sich die
Kammer der Beschwerdefilhrerin dahingehend an, dass
nicht nur die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs
1, sondern auch die strittigen Merkmale des

Kennzeichens aus Dokument D4 bekannt sind.

Die Angabe der Tiefe der SchweiBverbindungen (lav) in
Absatz [0030] von D4 ist auch auf die Tabelle 2 wvon D4
zu lesen, da sich Absatz [0030] damit beschaftigt, ein
Abldsen des Edelmetallchips von der Elektrode zu
vermeiden und die vorgeschlagene Tiefe der
SchweiBverbindungen von 0,4 mm somit fir alle in der

Tabelle 2 gezeigten Beispiele Glltigkeit haben dirfte.

Die diesbezliglichen Argumente der Beschwerdegegnerin
Uberzeugen die Kammer nicht. Einerseits ist die Kammer
nicht davon iberzeugt, dass die Figur 4A getrennt von
den Figuren 4B und 4C zu betrachten sei. Folglich ist
die Tiefe der SchweiBverbindungen (lav), die in Figur
4A dargestellt ist, auch auf die Offenbarung der

Figuren 4B und 4C zu lesen.

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zwar
dahingehend zu, dass die Tabelle 2 und die zugehdrigen
Absatze [0045] bis [0047] der Beschreibung von D4 sich
lediglich auf die Durchfihrung des darin beschriebenen
Qualitatstests beziehe. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass der Inhalt der Tabelle 2 fir die in der
Beschreibung genannten weiteren Beispiele keine
Bedeutung hat. Ungeachtet dessen schlielt sich die
Kammer dem Beschwerdefihrer dahingehend an, dass die in
Absatz [0030] angegebene Tiefe der SchweiBverbindung
von 0,4mm fir sich alleine steht. Wie bereits oben
ausgefihrt dirfte der durch die dort offenbarte Tiefe

der SchweiBRverbindung erreichte technische Effekt, ein



-7 - T 1929/18

Ablosen des Edelmetallelements zu vermeiden, filr

samtliche Beispiele von D4 Giltigkeit haben.

In Tabelle 2 von D4 ist ein Beispiel eines
Edelmetallelements mit einem Durchmesser von 0, 8mm bei
einem Dmax von 1,0mm, also einem Gesamtdurchmesser
bestehend aus dem Durchmesser des Edelmetallelements
und zweimal der Breite der SchweiBverbindung,
offenbart. Hieraus ergibt sich unmittelbar und
eindeutig eine Breite der SchweiBverbindung von 0, lmm
(0,5*(1,0mm-0,8mm)). Das im Kennzeichen definierte
Verhdltnis von Tiefe zu Breite der SchweiBverbindung T/
B ist laut dem genannten Beispiel von D4 und der in D4
offenbarten Tiefe der SchweiBverbindung von 0,4mm daher
4 und somit groBer gleich 3. Daher ist die Kammer zu
der Auffassung gelangt, dass das erste der beiden

strittigen Merkmale in Dokument D4 offenbart ist.

Das zweite strittige Merkmal, also eine Breite der
SchweiBverbindung zwischen 0,1mm und 0,3mm, ist ebenso
aus der Tabelle 2 von D4 zu entnehmen, wie bereits oben

zum ersten strittigen Merkmal erldutert.

Die Kammer ist folglich zu dem Schluss gelangt, dass
sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch
von der Offenbarung des Dokuments D4 unterscheidet,

dass "das SchweiBBen mittels eines Faserlasers erfolgt".

Die Kammer ist vom diesbezliglichen Vortrag der
Beschwerdegegnerin nicht iberzeugt, dass das Schweilen
mittels eines Faserlasers mit der im Kennzeichen
definierten Breite der Schweilverbindung zusammenwirke,
d.h. dass um das Unterscheidungsmerkmal im Stand der
Technik nachzuweisen, ein Faserlaser mit der im
Kennzeichen definierten Breite der SchweiBlverbindung

offenbart sein miisste. Es wurde von der
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Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten, dass ein
Faserlaser allgemein geeignet ist, eine
SchweiBverbindung mit einer Breite von 0,1 bis 0,3 mm

herzustellen.

Der Anspruch 1 enthalt dariber hinaus auch keinerlei
Merkmale, die auf eine Beeinflussung der Breite der
durch einen Faserlaser erzeugten Schweilverbindung
gerichtet sind. Es ist fiir die Kammer daher nicht
ersichtlich, warum der Fachmann daran gehindert sein
sollte, den aus Dokument D2 bekannten Faserlaser, wie
von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen, auf das

Verfahren gemal D4 anzuwenden.

Die von der Beschwerdegegnerin vertretene Auslegung des
Unterschieds des Anspruchs 1 gegeniiber der Offenbarung
von D4 widersprache auch dem Aufgabe-L&sungs-Ansatz,
nach welchem lediglich die unterscheidenden Merkmale
zur Bildung der objektiven technischen Aufgabe
herangezogen werden. Da die Kammer zu der Auffassung
gelangt ist, dass die Breite der SchweiBlverbindung
bereits, wie oben unter 2.2 erlautert, aus Dokument D4
bekannt ist, kann sie bei der Bildung der objektiven
technischen Aufgabe nicht bericksichtigt werden. Als
objektive technische Aufgabe kann daher angesehen
werden, ein Verfahren zur Herstellung einer Elektrode

mit verbesserter SchweiBlverbindung anzugeben.

Hierzu lehrt das Dokument D2 in Absatz [0046], dass
YAG-Laser nachteilig sind, da sie eine unebene
Schweilverbindung erzeugen. Auch in D4 wird ein YAG-
Laser verwendet, siehe Seite 7, Zeile 3. Als LOsung
schldgt das Dokument D2 in Absatz [0046] einen
Faserlaser vor. Auch D2 betrifft ein Verfahren zum
Herstellen einer Elektrode, sodass fiur die Kammer

keinerlei Grinde ersichtlich sind, warum der Fachmann
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die Lehre von D2 nicht mit jener von D4 kombiniert
hatte. Die Auswahl aus mehreren allgemein bekannten
Schweilverfahren sieht die Kammer dariber hinaus als
trivial an. Der Fachmann ware folglich ohne
erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1

gelangt.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tadtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
beruht.

Da der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin nicht
gewahrbar ist, kann die Kammer dem Antrag der
Beschwerdegegnerin auf Zurlckweisung der Beschwerde

nicht stattgeben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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A. Chavinier Tomsic R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



