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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 3. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Gerster
beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Das Patent 195 10 855 wird widerrufen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 20. August 2001 hat die Patentabtei-
lung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 195 10 855 mit der

Bezeichnung

"Verfahren zum selektiven oder partiellen elektrolytischen Metalli-

sieren von Substraten aus nichtleitenden Materialien"

beschrankt aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen der am 8. Dezember 2000 eingegangene Anspruch 1 sowie

die erteilten Anspriche 2 bis 7 zugrunde. Der Anspruch 1 lautet:

Verfahren zum selektiven oder partiellen elektrolytischen Metalli-

sieren von Oberflachen von Substraten aus Acrylnitril/Buta-



dien/Styrol-Copolymeren oder deren Mischungen mit anderen
nichtleitenden Materialien oder aus Polycarbonat, welche fur die
folgende Behandlung an mit Kunststoffen aus Polyvinylchlorid, Po-
lyester oder Polyamid beschichteten Halteelementen befestigt

werden, umfassend die Verfahrensschritte:

a) Vorbehandeln der Oberflachen mittels einer Atz/Reini-
gungslosung,

b) anschlieRend Behandeln der Oberflachen mit einer kolloi-
dalen sauren Losung von Palladium, zusatzlich enthaltend
Zinnverbindungen in einer hochstens 40 g Zinnionen pro Li-
ter LOosung entsprechenden Konzentration, unter Verzicht auf
Zwischenbehandlungen mit adsorptionsférdernden, Polyelek-
trolyte enthaltenden Losungen,

c) Behandeln der Oberflachen mit einer Losung, enthaltend
eine mittels Zinn(ll)-Verbindungen reduzierbare |6sliche Me-
tallverbindung, ein Alkali- oder Erdalkalimetallhydroxid und
einen Komplexbildner fur das Metall in einer mindestens die
Ausfallung von Metallhydroxiden verhindernden Menge,

d) Behandeln der Oberflachen mittels einer Losung zum
elektrolytischen Metallisieren, ohne dal} die Oberflachen zu-

vor stromlos metallisiert werden.

Die Aufrechterhaltung in beschranktem Umfang ist im wesentlichen damit begrin-
det, dass die Patentanspriche 1 bis 7 zulassig seien, das Patent dem Fachmann
eine klare und vollstandige Lehre vermittle, das Verfahren nach Anspruch 1 unbe-

stritten neu sei und auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Das in

(1) EP 616 053 A1



beschriebene Verfahren unterscheide sich von dem beanspruchten Verfahren in
mehreren Punkten. Im Gegensatz zum Verfahren gemal® dem geltenden An-
spruch 1 wirden bei (1) die Oberflachen vor dem Aktivieren mit der kolloidalen L6-
sung mit einem adsorptionsférdernden Cleaner/Conditioner vorbehandelt, was in
der Folge auch zu einer Metallisierung der Halteelemente flhre. In (1) fanden sich
auch keine Hinweise zur Befestigung der zu beschichtenden Substrate und fehlten
Angaben zur Zinnkonzentration. Bezuglich dieser Merkmale fande der Fachmann

auch keine Anregung aus den Entgegenhaltungen

(2) Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflachenbehandlung:
Kunststoff-Metallisierung; Handbuch fur Theorie und Praxis,
Eugen G. Leuze Verlag. Saulgau/Waurtt., 1991, S 46 f

(3) POP Procédé Shipley de Métallisation des Plastiques: 1981

(4) Rompp Chemie Lexikon, 9. Aufl, 1992, S 3476

(5) Annual Book of ASTM Standard, Vol 02.05 "Metallic and Inor-
ganic Coatings; Metal Powders, Sintered P/M Structural
Parts", Designation: B 727-83, Standard Practice for Prepara-
tion of Plastic Materials for Electroplating, 1983, S 612-617

(6) Annual Book of ASTM Standard, Vol 02.05, "Metallic and inor-
ganic Coatings; Metal Powders, Sintered P/M Structural
parts", Designation: B 727-83, Standard Practice for Prepara-
tion of Plastic Materials for Electroplating, 1995, S 446-450.

(2) betrafe ein Verfahren zur stromlosen Kunststoffmetallisierung. Bei den Verfah-
ren zur elektrolytischen Metallabscheidung von Kunststoffen nach (3), (5) und (6)
gehe der elektrolytischen Metallabscheidung eine autokatalytische Metallabschei-
dung unter Einsatz von Badern mit Reduktionsmitteln voraus. Die hier gewonne-
nen Erkenntnisse konnten aufgrund der unterschiedlichen Mechanismen nicht auf
das Verfahren gemaly dem geltenden Anspruch 1 Ubertragen werden. In (4) werde
lediglich erlautert, dass unter den in (3), (4) und (6) genannten "Plastisolen" Dis-

persionen von insbesondere PVC zu verstehen seien. Die Entgegenhaltungen leg-



ten auch in der Zusammenschau das patentgemalie Verfahren nicht nahe. Der
Anspruch 1 habe daher, wie auch die Anspriche 2 bis 7, die nicht selbstverstandli-

che Mallnahmen zur Ausgestaltung des Verfahrens betrafen, Bestand.

In der Beschwerdebegriindung macht die Einsprechende geltend, dass der Stand
der Technik im angefochtenen Beschluss unzutreffend interpretiert worden sei.
Keiner der vermeintlichen Unterschiede zwischen (1) und dem beanspruchten
Verfahren sei tatsachlich vorhanden. Es gehdre zum Allgemeinwissen des Fach-
manns, Konditionierer bei der Bearbeitung von ABS nicht zu verwenden, was sich
in (5) und (6) manifestiere. Da jedes zu metallisierende Substrat zum Eintauchen
in ein Galvanikbad an Halteelementen befestigt werden musse, ergabe sich auch
dieses Merkmal implizit aus (1). Zur Herstellung der kolloidalen Lésung von Palla-

dium mit héchstens 40 g Zinnionen pro Liter Lé6sung werde in (1) auf

(7) US 3011 920

Bezug genommen. Diese Palladiumldsungen gehoérten somit zur Offenbarung von
(1), so dass auch dieses Merkmal in (1) offenbart sei. Lediglich das Merkmal be-
treffend die Beschichtung der Halteelemente mit Kunststoffen aus Polyvinylchlorid,
Polyester oder Polyamid sei in (1) nicht offenbart. (2) sei aber zu entnehmen, dass
ABS-Kunststoffe und Einphasen-Kunststoffe, wie Polyamide oder Polypropylen,
fur eine reduktive aullenstromlose Metallabscheidung, die beim Gegenstand des
Streitpatents nicht vorgesehen sei, unterschiedlich aktiviert werden mussten. Ent-
scheidend seien dabei die Schritte Atzen/Reinigen und Behandeln mit der Palladi-
umkolloidlésung. Wenn dann die Palladiumkolloide auf den Kunststoffflachen nicht
abgeschieden seien, erfolge keine Metallisierung. Da der Fachmann aus (2) ler-
nen konnte, dass eine Beschichtung mit PVC eine Abscheidung der Palladiumkol-
loide verhindere, bedurfe es keiner erfinderischen Tatigkeit, diese Lehre auf das

Verfahren gemaf (1) zu Ubertragen.



Die Einsprechende und Beschwerdeflhrerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.

Die Patentinhaberin hat sich zum Vorbringen der Einsprechenden nicht geauliert

und keine Antrage gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig (PatG § 73); sie fluhrt auch zum
Erfolg.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die Patentinhaberin hat sich die Aufgabe gestellt, die Nachteile des Standes der
Technik, insbesondere die Beschichtung von Tragegestellen bei der Metallisie-
rung, zu vermeiden und ein Verfahren zum selektiven oder partiellen elektrolyti-
schen Metallisieren von Oberflachen von an aulenseitig mit Kunststoff versehe-
nen Halteelementen, beispielsweise Traggestellen, befestigten Substraten aus
elektrisch nichtleitenden Materialien zu finden (Streitpatentschrift Sp 4 Z 2-8 iVm
Sp3Z57-Sp4ZzZ1).

Die Aufgabe soll durch ein Verfahren gemald Anspruch 1 des Streitpatents mit fol-

genden Merkmalen gelost werden:

(I) Verfahren zum selektiven oder partiellen elektrolytischen Me-

tallisieren von Oberflachen



(I) von Substraten aus Acrylnitril/Butadien/Styrol-Copolymeren
oder deren Mischungen mit anderen nichtleitenden Materialien
oder Polycarbonat,

(II1) welche flr die folgende Behandlung an Halteelementen befe-
stigt werden,

(IV)die mit Kunststoffen aus Polyvinylchlorid, Polyester oder Poly-
amid beschichtet sind,

(V) mit den Verfahrensschritten:

a) Vorbehandeln der Oberflachen mittels einer Atz-/Reini-
gungslosung,

b) anschlielendes Behandeln der Oberflachen mit einer
kolloidalen sauren Lésung von Palladium, zusatzlich ent-
haltend Zinnverbindungen,

b1) in einer hochstens 40 g Zinnionen pro Liter Losung ent-
sprechenden Konzentration,

b2) unter Verzicht auf Zwischenbehandlungen mit adsorp-
tionsfordernden, Polyelektrolyte enthaltenden Lésungen,

c) Behandeln der Oberflachen mit einer Losung, enthaltend
eine mittels Zinn (l1)-Verbindungen reduzierbare 16sliche
Metallverbindung, ein Alkali- oder Erdalkalimetallhydroxid
und einen Komplexbildner fur das Metall in einer minde-
stens die Ausfallung von Metallhydroxiden verhindernden
Menge,

d) Behandeln der Oberflachen mittels einer Losung zum
elektrolytischen Metallisieren, ohne dass die Oberflachen

zuvor stromlos metallisiert werden.

Zur Losung der Aufgabe konnte der Fachmann, ein Physikchemiker oder Chemie-
ingenieur mit speziellen Fachkenntnissen in elektrochemischen Beschichtungsver-
fahren, von dem aus (1) bekannten Verfahren zur Metallbeschichtung nichtleiten-

der Substrate ohne Anwendung einer stromlosen Metallisierung ausgehen (An-



spruch 1). Dabei werden Substrate nichtleitender Polymere, wie ABS, mit einer
Atz-/Reinigungslésung und anschlieRend mit einer kolloidalen sauren Lésung von
Palladium als Aktivator behandelt, die zusatzlich Zinnverbindungen (SnCl; in ver-
dinnter Salzsaure) enthalt (Anspruch 1, S 6 Z 37- S 7 Z 10). Es folgt eine Behand-
lung der Oberflachen mit einer Losung, die ein |0sliches Metallsalz, dessen Metall
edler als Zinn ist, ein Alkalimetallhydroxid und einen Komplexbildner enthalt (An-
spruch 1). Beim l6slichen Metallsalz handelt es sich dabei also um also eine mit-
tels Zinn(Il)-Verbindungen reduzierbare Metallverbindung im Sinne des Verfah-
rensschrittes (V) c) der Merkmalsanalyse des geltenden Anspruchs 1. Die Anga-
ben in (1) belegen auch, dass der Komplexbildner in einer Menge zugesetzt wird,
die eine Ausfallung des I6slichen Metallsalzes verhindert (Anspruch 1, S7 Z 41-
55). Der nach dieser Behandlung gebildete leitfahige Film wird dann elektrolytisch
nach bekannten Methoden beschichtet (Anspruch 31, S 13 Z 10-11). Aus (1) sind
damit zunachst die Merkmale (1), (ll), (V) a), b), ¢) und d) gemal der Merksanalyse
des Anspruchs 1 des Streitpatents bekannt. In (1) (S7 Z 11-13) und im Streitpa-
tent (Sp 6 Z 45-47) wird zur Herstellung und genauen Zusammensetzung der Akti-
vatorldsung jeweils auf (7) verwiesen, die damit dem Offenbarungsgehalt beider
Schriften zuzurechnen ist. Die Beispiele 1, 2 und 5 von (7) beziehen sich dabei auf
saure Losungen von Palladiumkolloiden, die Zinnverbindungen in einer Menge
von hdchstens 40 g Zinnionen pro Liter Losung enthalten. Damit ist von (1) auch

das Merkmal (V) b1) vorweggenommen.

In (1) wird nach S 6 Z 21-26 und Z 34-36 sowie Beispiel 13, das die Behandlung
von ABS-Substraten betrifft, das Substrat vor der Behandlung mit der Atzldsung
bzw der Aktivatorldsung mit einer sogenannten Reinigungs-Konditionier-Losung
behandelt. Eingesetzt wird dabei ein spezieller Konditionierer (M & T Harshaw
Connect Conditioner), der die Adsorption des Aktivierungsmaterials fordern soll
(S 6 Z 34-36). Die Zusammensetzung des Konditionierers ist nicht erlautert. Die
Patentinhaberin des Streitpatents, deren Muttergesellschaft auch Anmelderin von
(1) ist, hat zur Zusammensetzung dieses Konditionierers nichts vorgetragen, ins-

besondere nicht dargelegt, dass dieser Konditionierer Polyelektrolyte enthalt, mit



denen nach Merkmal (V) b2) gemall Merkmalsanalyse des geltenden Anspruchs 1
Zwischenbehandlungen ausgeschlossen sein sollen. Nach (1) ist es damit nicht
vorgeschrieben die Oberflachen mit adsorptionsfordernden, Polyelektrolyte enthal-
tenden Losungen zwischen zu behandeln. Aus (1) sind damit samtliche Merkmale

des geltenden Anspruchs 1 bis auf die Merkmale (I11) und (IV) bekannt.

In (1) wird zwar nicht angegeben, dass die Substrate entsprechend den Merkma-
len (111) und (IV) an Halteelementen zu befestigen sind, die mit Kunststoffen aus
Polyvinylchlorid, Polyester oder Polyamid beschichtet sind. Es ist jedoch fur den
Fachmann selbstverstandlich, dass jedes zu metallisierende Substrat zum Eintau-
chen in ein Galvanikbad an Halteelementen befestigt werden muf3, wie es auch im
Streitpatent bei den Erlauterungen zum Stand der Technik ausgefuhrt ist (Sp 3
Z 57 — Sp 4 Z 1 des Streitpatents). Der Fachmann liest damit bei (1) diese Mal}-
nahme mit (vgl BGH Elektrische Steckverbindung Mitt 1995, 220). Das Verfahren
nach (1) unterscheidet sich daher vom beanspruchten Verfahren nur durch die De-

finition der Kunststoffe nach Merkmal (IV).

Gemaly den vorstehend angesprochenen Erlauterungen zum Stand der Technik
im Streitpatent durfen diese Tragegestelle bei dem Metallisierungsverfahren nicht
beschichtet werden, da anderenfalls die Metallschichten von den Tragegestellen
nach der Beschichtung der Werkstlicke wieder entfernt werden mussten. Um aus-
gehend von (1) diese streitpatentgemalie Aufgabe zu I6sen, konnte der Fachmann
auf Ubliche Verfahren zur Metallisierung von Kunststoffsubstraten zurtckgreifen
und die Halteelemente aul3enseitig mit Kunststoff versehenen. Aus (5) und der
gleichlautenden Druckschrift (6) sind solche Verfahren zum Elektroplattieren von
Kunststoffen, insbesondere ABS, bekannt, bei denen die Kunststoffe entspre-
chend dem Anspruch 1 des Streitpatents ebenfalls mit einer Atzlésung und an-
schlielfend mit einem sauren Palladium/Zinnchlorid-Aktivator behandelt werden
((5) S614 6.2 bis S615 6.5 und (6) S 447 6.2 bis S 448 6.5). Dabei werden die
Halteelemente, wie nach Merkmal (IV) des Anspruchs 1 vorgesehen, mit Kunst-
stoff beschichtet ((5) S 614 |i Sp 5.6.3 und (6) S 447 5.6.3). Nach (5) und (6) wer-
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den zur Beschichtung Plastisole verwendet, bei denen es sich nach (4) um Disper-
sionen von PVC handelt. Nach Merkmal (IV) des Anspruchs 1 wird ebenfalls PVC
als Kunststoff ausgewanhlt. Aus (5) S 615 6.4.2 und gleichlautend (6) S 448 6.4.2
ist darUber hinaus bereits bekannt, dass bei der Verwendung von Sensibilisie-
rungsmitteln mit ionischen Tensiden, dh im Sinne des Streitpatents von Zwischen-
behandlungen mit adsorptionsfordernden Substanzen, damit zu rechnen ist, dass
auch die mit Plastisol beschichteten Tragegestelle aktiviert werden und dann
ebenfalls mit dem Metall beschichtet werden. Deshalb werden ionische Tenside
bei der Beschichtung von ABS nicht eingesetzt. Bekannt ist auch, dass durch die
Behandlung mit sechswertigem Chrom, dieses am Plastisol adsorbiert, und die au-
tokatalytische Metallisierung des Plastisols verhindert wird ((5) S 614 5.6.3.3 bzw
(6) S 447 5.6.3.3). Beim patentgemalen Verfahren wird beim Verfahrensschritt (V)
a) gemal’ den Beispielen ebenfalls mit sechswertigem Chrom behandelt, so dass
auch beim Streitpatent die autokatalytische Metallisierung des PVC verhindert
wird. Auch geht aus (5) und (6) nicht hervor, dass Zwischenbehandlungen mit Po-
lyelektrolyten durchzuflhren sind, mit denen nach (V) b2) des Streitpatents keine

Zwischenbehandlungen durchgeflihrt werden durfen.

Bei den in (5) und (6) beschriebenen ASTM-Standardverfahren handelt es sich
zwar um Verfahren, bei denen eine stromlose Metallisierung unter Einsatz eines
Metallisierungsbades vorgesehen ist. Der Fachmann konnte aber diese Verfahren,
zur Lésung der Aufgabe heranziehen, da auch bei (5) und (6) die Schritte der Rei-
nigung und Aktivierung zur Erhohung der Leitfahigkeit fur die anschlieRende elek-
trolytische Metallisierung, wie vorstehend dargelegt, gleich den Verfahren ohne
stromloser Metallisierung nach (1) und Streitpatent erforderlich sind. Es spielt da-
bei keine Rolle, ob im weiteren Verfahrensablauf dann, wie beim Gegenstand des
Streitpatents, auf eine stromlose Metallisierung verzichtet wird. Um die Aufgabe
gemal} Streitpatent zu I6sen konnte der Fachmann ausgehend von (1) die in (5)
bzw (6) beschriebenen Erkenntnisse also in naheliegender Weise heranziehen
und gelangte ohne erfinderisch tatig zu werden zum Gegenstand des geltenden

Anspruchs 1. Der Anspruch 1 hat daher keinen Bestand.
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Die auf den Anspruch riickbezogenen Anspriche 2 bis 7 sind mit diesem ebenfalls

nicht bestandig.

Nachdem die Patentinhaberin keine Antrage gestellt hat und sich zur Sache nicht
geaulert hat und im Sinne der Beschwerdeflihrerin zu entscheiden war, ist bei der
gegebenen Sachlage vom Senat eine mundliche Verhandlung nicht fur sachdien-
lich erachtet worden. Die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und der Wi-

derruf des Patents war daher im schriftlichen Verfahren zu beschlief3en.

Moser Wagner Harrer Gerster
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