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Die europdische Patentanmeldung Nr. 87 114 955.5 wurde
durch die Entscheidung der Prufungsabteilung

zurickgewiesen.

Die Zuruckweisung wurde damit begrindet, dafl dem
Gegenstand des gultigen Anspruchs 1 im Hinblick auf die
Druckschrift

D1 = EP-A-0 135 223

die aufgrund von Artikel 52 (1) und 54 EPU erforderliche
Neuheit fehle.

Der Beschwerdefuhrer hat gegen diese Entscheidung
fristgerecht Beschwerde eingelegt und die Beschwerde-

gebuhr bezahlt.

Mit Eingabe vom 24. Marz 1993 wurde die Beschwerde

begrundet.

Der Beschwerde liegen folgende Unterlagen zugrunde, die

auch der angefochtenen Entscheidung zugrundelagen:

Anspriche 1 bis 5 der Eingabe vom 3. September 1991,
eingegangen am 5. September 1991,

Beschreibung und Zeichnung gemaf der verdffentlichten
EP-A-0 264 786.

Der Beschwerdefihrer beantragte,

- den ZuriuckweisungsbeschluR der Prufungsabteilung
aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen;

- hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen;
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- die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wegen Versagung

des rechtlichen Gehdérs anzuordnen.
Der gultige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"]. Festkorperkondensator mit einer positiven
metallischen und einer negativen metallischen oder aus
Graphit bestehenden Elektrode, einem Dielektrikum und
einem Festelektrolyten, wobei der Festelektrolyt als
wesentlichen Bestandteil ein elektrisch leitfahiges
Pyrrol-, Furan-, Tiophen- oder Anilinpoiymer enthalt und
wobei als Dielektrikum eine auf der positiven Elektrode
befindliche dielektrische Oxidschicht dient, wie er
erhalten wird dadurch, daR man die dielektrische
Oxidschicht mit den Monomeren, die das elektrisch
leitfahige Polymere zu bilden vermégen, und einem
Oxidationsmittel beschichtet und die Monomeren dadurch

polymerisiert."
Anspriche 2 bis 5 hangen von Anspruch 1 ab.

Zur Stitzung seines Antrags machte der Beschwerdefihrer
in seiner Beschwerdebegrindung im wesentlichen folgende

Argumente geltend:

Die Prufungsabteilung habe irrigerweise den durch
Sachmerkmale und auch durch Verfahre;smerkmale
charakterisierten product-by-process-Anspruch 1
vorliegender Anmeldung fir neuheitsschéadlich
vorweggenommen gehalten, weil bezuglich der Sachmerkmale
Deckungsgleichheit mit den aus der Druckschrift D1
bekannten Merkmalen bestehe.

Der Beschwerdefuhrer raumt zwar ein, daf die

Druckschrift D1 einen Eléktrolytkondensator beschreibe,
dessen Festelektrolyt Polypyrrol sein soll. Es sei
jedoch offensichtlich, daR dieser Festelektrolyt weder
nach dem anmeldungsgemafen Verfahren aufgebracht noch
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von den Verfassern der Druckschrift D1 uberhaupt
physikalisch hergestellt worden sein kénne, da die
entsprechenden Hinweise sich nicht auf Polypyrrol

beziehen liefRen.

Da die Prufungsabteilung auf die entsprechenden Einwande
des Beschwerdefuhrers nicht eingegangen sei, sondern an
ihrer urspruinglichen Beurteilung der Druckschrift D1

festgehalten habe, sei dem Anmelder das rechtliche Gehor
versagt worden, was die Ruackzahlung der Beschwerdegebuhr

rechtfertige.

Die Beschwerdekammer zeigte mit TELEFAX vom

19. November 1996 dem Beschwerdefuhrer an, dafl sie zu
der vom Beschwerdefihrer hilfsweise beantragten
miandlichen Verhandlung am 30. oder 29. Januar 1997 laden

werde.

Mit Eingabe vom 29. November 1996 teilte der
Beschwerdefiuhrer mit, daf’ er auf die beantragte
mindliche Verhandlung verzichte und um Entscheidung nach

Lage der Akten bitte.

Entscheidungsgrinde

0842.D

Der einzige strittige Punkt vorliegéhder Beschwerde
betrifft die Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1
gegentber der vorverdffentlichten Druckschrift D1.

Die Druckschrift D1 beschreibt

einen Festkorperkondensator, dessen Festelektrolyt ein
elektrisch leitfahiges Pyrrolpolymer enthalt (vgl. Titel
und Zusammenfassung) . Ferner weist dieser bekannte
Festkorperkondensator eine positive metallische und eine
negative metallische Elektrode (201, 205 in Fig. 2) auf.
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zwischen den Elektroden ist ein Festelektrolyt (203),
der als wesentlichen Bestandteil ein elektrisch
leitfahiges Pyrrolpolymer enthdlt, sowie ein
Dielektrikum (202) angeordnet, das eine auf der
positiven Elektrode befindliche dielektrische
Oxidschicht ist (vgl. die Fig. 2 in Verbindung mit der
zugehérigen Beschreibung, insbesondere Seite 3,

Zeilen 14 bis 30).

Damit sind alle strukturellen und sich auf Materialien
beziehenden Vorrichtungsmerkmale einer Alternative des
Gegenstands nach Anspruch 1 aus der Druckschrift D1
bekannt. Die verbleibenden Merkmale des Anspruchs 1
beschreiben lediglich ein Herstellungsverfahren fur die
Polymerisation des elektrisch leitfa&higen Polymers aus

den entsprechenden Monomeren.

Der Beschwerdefihrer ist nun der Auffassung, daR es sich
aufgrund des genannten Verfahrensmerkmals um einen
"product-by-process-Anspruch" handelt, dessen Gegenstand
neu ist, weil das Verfahrensmerkmal nicht als bekannt

nachgewiesen wurde.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
setzt die Gewdhrbarkeit eines "product-by-process-
Anspruchs folgende Bedingungen voraus:

Ein "product-by-process"-Anspruch ist nur zuléssig, wenn
das Erzeugnis an sich die generellen Voraussetzungen der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit fur die
Patentierbarkeit erfullt und das Erzeugnis weder durch
seine Zusammensetzung noch seine Struktur oder sonstige
physikalisch nachprufbare Parameter hinreichend
gekennzeichnet werden kaqp (T 0150/82, ABl. EPA 1984,
309 £f.). A
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In der Entscheidung T 0248/85 wurde bestéatigt, daf ein
Erzeugnis nicht nur durch strukturelle Merkmale sondern
auch durch sein Herstellungsverfahren definiert werden
kann. Jedoch verleiht die Tatsache, dafl zu seiner
Definition der Parameter eines neuen Verfahrens
Verwendung findet, dem Erzeugnis noch keine Neuheit.
Selbst wenn das Erzeugnis neu ist, so wird es nicht
schon deshalb erfinderisch, weil das zu seiner
Definition herangezogene Verfahren neu und erfinderisch

ist.

In den Entscheidungen T 0205/83 ( ABl. EPA 1985,

363 ff.) und T 0279/84 wird anhand eines polymeren
Erzeugnisses dargelegt, daf die Bedingung fur die
Neuheit eines "product-by-process-Anspruchs" der
Nachweis ist, daff das neue Verfahren Eatséchlich zu
einem anderen Erzeugnis fuhrt als die im Stand der
Technik vorbeschriebenen Erzeugnisse. Hierzu missen
deutliche Unterschiede in den Eigenschaften dargelegt
werden, wobei solche Eigenschaften aufler Betracht
bleiben, die nachweislich nicht auf Stoff-Parameter des

Erzeugnisses zuruckgehen.

Ferner ist gemaf der Entscheidung T 0552/91 fur
"product-by-process-Anspruche", die Schutz fuar
Stoffgruppen und Einzelverbindungenabeanspruchen, zZu
verlangen, daf alle Verfahrensparameter, die zur
eindeutigen Definition des beanspruchten Stoffes als
zwangslaufigem Verfahrensprodukt notwendig sind, in den
Anspruch aufgenommen werden. Das bedeutet, daR nicht nur
die Angabe der Ausgangsstoffe und der Reaktions-
bedingungen erforderlich ist, sondern auch die Angabe
der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches zur Gewinnung
des besonderen durch seip Verfahren gekennzeichneten
Stoffes. -
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Der Beschwerdefuhrer (Anmelder) hat keinen der in

Nr. 1.2 geforderten Nachweise erbracht. Daher ist davon
auszugehen, daf die im Hybridanspruch 1 enthaltenen
Verfahrensmerkmale den beanspruchten Festkdrper-
kondensator uUber seine aus Dokument D1 bekannten
Vorrichtungsmerkmale hinaus nicht weiter kennzeichnen.
Der Gegenstand des gultigen Anspruchs 1 ist daher als
durch die Druckschrift D1 neuheitsschadlich

vorweggenommen zu erachten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genidgt somit nicht den
Erfordernissen der Artikel 52 (1) und 54 (1), (2) EPU.

Die beantragte Ruckzahlung der Beschwerdegebihr setzt
voraus, daf der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird (Regel 67,

1. Halbsatz EPU).

Abgesehen von diesen Voraussetzungen vermag die Kammer
nicht nachzuvollziehen, inwiefern ein Verfahrensfehler
der Ersten Instanz vorliegen sollte, der die Ruckzahlung
der Beschwerdegebuhr rechtfertigen kénnte, insbesondere
ist eine Versagung des rechtlichen Gehors

(Artikel 113 (1) EPU) nicht feststellbar:

Im Bescheid der Prufungsabteilung vom 30. Januar 1992,
der sich auf die zuruckgewiesene Faééung des Anspruchs 1
vom 3. September 1991 bezieht, wird unter Nr. 3.1
eindeutig die Auffassung vertreten, dafl der Gegenstand
dieses Anspruchs gegenuber der Druckschrift D1 nicht
mehr neu sei. Wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands
besagten Anspruchs 1 gegeniuber der Druckschrift D1 wurde
die Anmeldung mit Entscheidung der Prufungsabteilung vom
19. November 1992 zurickgewiesen; wvgl. die
Entscheidungsgriunde;II. ﬁ}. 2.2. Somit waren dem
Anmelder die Grunde und Fakten, die der Zurtckweisungs-

entscheidung zugrundelagen, vorher mitgeteilt worden.
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Selbst wenn sich diese Grunde und Fakten im Beschwerde-
verfahren nach Auffassung der Kammer als fehlerhaft
erwiesen hatten, ware dem Beschwerdefidhrer vor der
Ersten Instanz volles rechtliches Gehdor gewdhrt gewesen,
denn alle Umstande und Fakten, auf die sich die
Zuriuckweisungsentscheidung der Prufungsabteilung stutzt,
waren dem Anmelder vorher mitgeteilt worden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer H. J. Reich
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