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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunqg 196 49 413.3-45

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Deil3, Dr. Jordan und Harrer

beschlossen:

BPatG 154
6.70



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Die am 28. November 1996 eingereichte Patentanmeldung 196 49 413.3-45 be-
trifft ein

"Verfahren zur Herstellung eines katalytischen Verbundformteils".

Sie wurde von der Prufungsstelle fur die Klasse H 01 M des Deutschen Patent-
amts in der Anhérung am 29. Juli 1998 zurtuckgewiesen. Dem Beschlul® lagen der
in der Anhorung Uberreichte Patentanspruch 1 und die urspringlichen Patentan-

spruche 2 bis 7 zugrunde.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines katalytischen Verbundformteils
(1), gekennzeichnet durch einen ersten Schritt der Auftragung ei-
ner Losung einer Platinverbindung auf ein leitendes Formteil (10),
welches ein leitendes Material (11) und ein wasserabweisendes
Material (12) enthalt, der Unterziehung des Formteils (10) einer
Reduktion in einem reduzierenden Gasstrom wie Wasserstoffgas
und der Abscheidung von metallischen Platin auf einer Oberflache
des leitenden Materials (11); und einen weiteren Schritt der
Auftragung einer Ldsung einer Rutheniumverbindung auf das
Formteil (10), der Unterziehung des Formteils (10) einer Reduktion

in einem reduzierenden Gasstrom wie Wasserstoffgas und der



Abscheidung von metallischem Ruthenium auf einer Oberflache
des leitenden Materials (11), so dal} eine katalytische Kom-
ponente (22), welche das metallische Platin und das metallische

Ruthenium enthalt, auf das Formteil (10) aufgetragen wird."
Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 bis 7 wird auf den Akteninhalt ver-
wiesen. Die Zuruckweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit
begrindet, dal3 die Entwicklung des beanspruchten Verfahrens gemafy Patentan-

spruch 1 bei Kenntnis der Druckschriften

(1) DE 44 17 403 A1
(2) DE-OS 14 71733

auf keiner erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Im Prufungsverfahren war weiterhin auf

(3) DE 2553 371 A1

hingewiesen worden.

Gegen diesen Beschlu hat die Patentanmelderin Beschwerde eingelegt. Sie ist

der Auffassung, dal} das Verfahren gemal Patentanspruch 1 neu und erfinderisch

ist.

Die Patentanmelderin beantragt,



den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent zu er-
teilen mit Patentanspruch 1, Uberreicht in der Anhorung vor der
Prufungsstelle am 29. Juli 1998, Patentanspriche 2 bis 7, einge-
gangen am 28. November 1996, gegebenenfalls anzupassende
Beschreibung Seiten 1 bis 15, eingegangen am 28. Novem-
ber 1996, 5 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 7, eingegangen am
28. November 1996 (Hauptantrag)

hilfsweise zu erteilen mit Patentanspruch 1 vom 12. Marz 1999
eingegangen am 15. Marz 1999, Patentanspriche 2 bis 6, Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung am 20. Juli 2000 sowie ge-
gebenenfalls anzupassende Beschreibung Seiten 1 bis 15, ein-
gegangen am 28. November 1996, und 5 Blatt Zeichnungen Figu-
ren 1 bis 7, eingegangen am 28. November 1996 (Hilfsantrag).

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines katalytischen Verbundformteils
(1), gekennzeichnet durch einen ersten Schritt der Auftragung ei-
ner Losung einer Platinverbindung auf ein leitendes Formteil (10),
welches ein leitendes Material (11) und ein wasserabweisendes
Material (12) enthalt, der Unterziehung des Formteils (10) einer
Reduktion in einem reduzierenden Gasstrom wie Wasserstoffgas
und der Abscheidung von metallischen Platin auf einer Oberflache
des leitenden Materials (11); und einen weiteren Schritt der
Auftragung einer Losung einer Rutheniumverbindung auf das
Formteil (10), der Unterziehung des Formteils (10) einer Reduktion
in einem reduzierenden Gasstrom wie Wasserstoffgas und der Ab-
scheidung von metallischem Ruthenium auf einer Oberflache des
leitenden Materials (11), so dald eine katalytische Komponente
(22), welche das metallische Platin und das metallische Ruthe-

nium enthalt, auf das Formteil (10) aufgetragen wird und das Ver-



haltnis von Ruthenium zu Platin und Ruthenium (Ru/(Pt +Ru)) im
Bereich von 18 bis 42 Gew.-% liegt."

Die Patentanspriche 2 bis 6 gemal Hilfsantrag entsprechen den urspringlichen
Ansprichen 2, 3 und 5 bis 7.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht erhoben worden und zulassig
(PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg.

2. Bezuglich der ausreichenden Offenbarung des Gegenstandes des gelten-
den Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag bestehen keine Bedenken.
Die Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sind im ursprunglichen
Anspruch 1 iVm Seite 4 der ursprunglichen Beschreibung Zeilen 16 bis 22 zu fin-
den. Die Patentanspriche 2 bis 7 sind identisch mit den ursprunglichen Anspru-
chen 2 bis 7. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemaf} Hilfsantrag sind in den
ursprunglichen Ansprichen 1 und 4 iVm Seite 4 der urspunglichen Beschreibung
Zeilen 16 bis 22 zu finden. Die Patentansprliche 2 bis 6 sind identisch mit den ur-

sprunglichen Anspruchen 2, 3 und 5 bis 7.

3. Nach der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung wurde herkdmmli-
cherweise zur Ubertragung einer katalytischen Komponente, die metallisches
Platin und metallisches Ruthenium enthalt, auf ein leitendes Formteil ein Verfah-
ren verwendet, bei dem eine Platinsalzlosung mit einer Rutheniumsalzlésung bei
einem bestimmten PH-Wert gemischt und diese Mischung auf das Formteil auf-
getragen und dort reduziert wurde. Die Anmelderin sieht in diesem bekannten

Verfahren den Nachteil, dal} die Reaktionsvorgange und die Steuerung solcher



Vorgange schwierig seien, wodurch die Herstellungsvorgange zwangslaufig kom-
piziert seien, was zur Verschlechterung der Ausbeute wie zu hohen Produktions-
kosten fuhre. Sie mochte daher die Aufgabe I6sen, ein Verfahren bereitzustellen,
welches zu einer hohen Ausbeute und ausgezeichneter Qualitat sowie zu einer

Verringerung der Herstellungskosten flhrt.

Gelost werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen der
Patentanspriiche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag. Das Verfahren zur Herstellung

eines katalytischen Verbundformteils nach Hauptantrag hat folgende Merkmale:

1. Ein leitendes Formteil besteht aus einem leitenden Material

und einem wasserabweisenden Material.

2. Auftragen einer ersten Losung einer Platinverbindung auf

das Formteil.

3. Reduzieren des Formteils in einem reduzierenden Gasstrom
(wie Hy).

4. Dadurch abscheiden von metallischem Platin auf der Ober-

flache des leitenden Materials.

5. Auftragen einer zweiten Losung einer Rutheniumverbindung

auf das Formteil.

6. Reduzierung des Formteils in einem reduzierenden Gas-

strom (wie Hy).

7. Dadurch abscheiden von metallischem Ruthenium auf der

Oberflache des leitenden Materials.



8. Dadurch wird eine katalytische Komponente, die metalli-
sches Platin und metallisches Ruthenium enthalt, auf das Formteil

aufgetragen.

Der hier angesprochene Fachmann ist ein Elektrochemiker mit langjahriger Erfah-

rung bei der Entwicklung von Elektroden, insbesondere fur Brennstoffzellen.

4. Die Neuheit des beanspruchten Verfahrens nach Hauptantrag ist gegeben,
da in keiner der Druckschriften (1) bis (3) ein Verfahren mit allen anspruchsge-
malen Merkmalen beschrieben ist. Dies ergibt sich auch aus der nachfolgenden

Erorterung des Standes der Technik zur erfinderischen Tatigkeit.

Die Entwicklung des beanspruchten Verfahrens nach Hauptantrag beruht jedoch

auf keiner erfinderischen Téatigkeit.

Der dem Anmeldungsgegenstand nachstgelegene Stand der Technik ist in (2) DE-
OS 14 71 733 beschrieben. Auch dort wird ein katalytisches Formteil hergestellt,
das bevorzugt als Elektrode fur Brennstoffzellen verwendet wird (vgl (2) An-
spruch 1). Auch dort soll die Aufgabe geldst werden, die katalytische Wirksamkeit
zu verbessern (vgl (2) S2 Abs 2 und S 3 Abs 2), was der anmeldungsgemalen
Aufgabe entspricht. Der Losungsweg, der in (2) eingeschlagen wird, entspricht in
wesentlichen Punkten der anmeldungsgemalen Lehre. Dh es war erkannt wor-
den, dal® das alleinige Aufbringen von Platin als Katalysatormetall nicht so gute
Ergebnisse bringt wie das Aufbringen von Platin und zB Ruthenium (vgl (2) S 2
Abs 2 und S 7 le Z). Es war aber auch erkannt worden, dal} es vorteilhaft ist, die
entsprechenden Salzldsungen nicht gemeinsam, sondern getrennt aufzutragen, zu
trocknen und nach bekanntem Verfahren zu reduzieren (vgl (2) Anspriche 3, 4
und 5 iVm S 5 le Abs). Dadurch sind die Merkmale 2 bis 8 des beanspruchten
Verfahrens nach Hauptantrag im wesentlichen aus (2) bekannt. Die Anmelderin
wendet zwar ein, dal in (2) die Reihenfolge nicht der beanspruchten entspreche

(erst Platin dann Ruthenium), denn in den dortigen Versuchen werde Platin und



Ruthenium in einem einzigen Verfahrensschritt aufgetragen, bzw bei der Kombi-
nation Gold/Platin und Palladium/Platin erst das Promotormetall Gold bzw Palla-
dium und dann das Platin aufgetragen. Der angesprochene erfahrene Fachmann
wird jedoch beim Nacharbeiten der bekannten Lehre nicht nur die dort beschrie-
benen Versuche ausfiihren, sondern alle Moglichkeiten ausloten, die durch (2)
vorgeschlagen werden. Dh entsprechend den Anspruchen 3, 4 und 5 wird er auch
die Reihenfolge erst Platin und dann Ruthenium prufen und dabei zwangslaufig
auf die auch von der Anmelderin als vorteilhaft angesehenen Ergebnisse stol3en.
Damit sind auch die wichtigsten Merkmale des beanspruchten Verfahrens durch
(2) nahegelegt (vgl auch DE 196 49 413 A1 Sp 2 Z 44 bis 51).

Statt eines zu beschichtenden Formteils aus porésem Kohlenstoff (vgl (2) S7
Abs 2) ein solches aus Rulipartikeln und Tetrafluorethylen zu verwenden
(Merkmal 1), ist nicht erfinderisch, da dies fur den Fachmann Ubliche Elektroden-
tragermaterialien sind (vgl (1) Anspruch 1 und (3) Anspruch 9). Genausowenig
kann die Reduktion der getrockneten Katalysatorsalze in einem reduzierenden
Gasstrom wie Wasserstoff patentbegriindend sein, da derartige Reduktionsvor-
gange zum allgemeinen Fachwissen gehdren und auch praktiziert werden (vgl (1)
Sp 1 "Stand der Technik", insbes Z 59 bis 62 und (3) S 9 Abs 1).

Damit ist das beanspruchte Verfahren nach Hauptantrag mangels erfinderischer

Tatigkeit nicht patentfahig.

5. Das Verfahren gemal Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von
dem nach Hauptantrag durch das zusatzliche Merkmal, dal® das Verhaltnis von
Ruthenium zu Platin und Ruthenium (Ru/(Pt + Ru)) im Bereich von 18 bis 42
Gew.-% liegt.

Auch dieses Verfahren ist zweifellos neu, aber wie das Verfahren nach Hauptan-

trag auch nicht erfinderisch.



Dem Fachmann wird durch Druckschrift (2) insbesondere durch die Versuchser-
gebnisse in der Tabelle 1 deutlich gemacht, dal} die besten Werte bei den Schei-
ben Nr 4 und 5 erreicht werden (vgl (2) S 10 le Abs). Berechnet man jedoch nach
den dortigen Angaben das Gewichtsverhaltnis Ruthenium zu Platin und Ruthe-
nium, kommt man auf die Werte 30 Gew.-% bzw 50 Gew.-%. Dadurch wird der
Fachmann jedoch in den beanspruchten Bereich gefuhrt, so da® auch dieses
Merkmal iVm denen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eine erfinderische Tatig-
keit nicht begriinden kann. Damit ist auch der Anspruch 1 gemag Hilfsantrag nicht

patentfahig.

6. Mit den jeweiligen Anspruchen 1 fallen auch die ihnen untergeordneten

Anspriche, da Uber einen Antrag nur insgesamt entschieden werden kann (BGH

GRUR 1997, 120 bis 122, Elektrisches Speicherheizgerat).

Kahr Deil} Jordan Harrer

Na/Hu



