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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 044 240

ECLI:DE:BPatG:2021:170221B14Wpat20.19.0



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des

Richters Schell, des Richters Dr. Wismeth sowie der Richterin Dr. Philipps

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 20. Juli 2016 hat die Patentabteilung 52 des Deutschen Patent-
und Markenamts das Patent 10 2008 044 240 mit der Bezeichnung

"Elektrochemischer Gassensor mit einer ionischen Flussigkeit als
Elektrolyt, welche mindestens ein Mono-, Di- oder Trialkylammonium-

Kation enthalt"

widerrufen.

Dem Einspruchsverfahren lagen u.a. die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

D1 WO 2004/ 017 443 A2

D2 WO 00/ 16 902 Al

D3 WO 00/ 15 594 Al

D4 WO 2008 /110 830 Al

D5 US 2007/ 0 026 295 Al

D6 Bhatt et al., Green Chem., 2006, 8, S. 161-171



Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begrindet, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 vor dem Hintergrund von D4 in Kombination
mit D6 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. D4 offenbare einen
elektrochemischen Gassensor zur Durchfiihrung amperometrischer Messungen,
dessen Elektrolyt eine ionische Flussigkeit mit z.B. tetraalkylierten Ammoniumionen
als Kationen aufweisen konne. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1
unterscheide sich von D4 bezuglich Alkylierungsgrad und -art des
Ammoniumkations der ionischen Flussigkeit. In  Hinblick auf eine
ressourcenschonende und kosteneffiziente Verbesserung finde der Fachmann in
D6 die Anregung, eine leicht regenerierbare (,distillable”) ionische Flussigkeit in
Form von  N,N-dimethylammonium  N‘,N‘-dimethylcarbamat (DIMCARB)

einzusetzen.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie
ihr Patentbegehren auf Basis des Hauptantrags gemal erteilter Fassung sowie der

Hilfsantrage 1 und 2, jeweils vom 27. Januar 2016, weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags lautet:

1. Amperometrischer Gassensor mit einer ioni-
schen Flissigkeit als Elektrolyt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ionische Fliissigkeit mindestens
ein Kation enthalt, welches ausgewahlt ist aus der
Gruppe von Mono-, Di- und Trialkylammonium, wo-
bei die einzelnen Alkylgruppen verzweigt oder unver-
zweigt sind und 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen

und bei Di- und Trialkylammonium die einzelnen Al-
kylgruppen gleich oder verschieden sind.



Der nebengeordnete Patentanspruch 18 des geltenden Hauptantrags lautet:

18. Verwendung eines amperometrischen Gas-
sensors nach einem der Anspriche 1 bis 17 zur De-
tektion oder Messung von Gasen aus der Gruppe der
sauren, basischen, neutralen, oxidierenden oder re-
duzierenden Gase und der Halogengase und -damp-
fe sowie der hydriden Gase.

Zur Begrindung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im Wesentlichen
vorgetragen, dass die in Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag benannten
ionischen Flussigkeiten gegentber aus dem Stand der Technik bekannten
ionischen Flussigkeiten tber Eigenschaften verfiigten, die fir eine Verwendung in
Gassensoren von Vorteil seien. Dies betreffe bevorzugt die Stabilitdt und geringe
Anfalligkeit gegenuber Feuchteschwankungen, wodurch eine langfristige
Verwendung der Gassensoren gewabhrleistet werden koénne. Das in D6 zitierte
DIMCARB konne u.a. aufgrund seiner Instabilitdt nicht einfach gegen eine in D4
zitierte ionische Flussigkeit ausgetauscht werden. Dazu reicht sie verschiedene
Versuchsergebnisse ein. Schlie3lich verweist sie auf die schriftsatzlich
vorgetragenen Argumente aus dem Einspruchsverfahren, die vollumfanglich in das
Beschwerdeverfahren eingefuhrt wirden. Danach sei die Neuheit gegeniiber D1
gegeben, ebenso wie die erfinderische Tatigkeit vor dem Hintergrund von D4 i.V.m.
D5, D4 i.V.m. D6 sowie D7 i.V.m. D5 oder D6.

Beziglich der erfinderischen Tatigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
gelte die gleiche Argumentation wie fir den Hauptantrag.

Bezuglich der erfinderischen Tatigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2
weist sie darauf hin, dass dem Stand der Technik kein Hinweis auf die Zugabe der
angefuhrten anorganischen Zusatze entnehmbar sei. So fiihre z.B. die Zugabe von
Tetrabutylammoniumiodid  Uberraschend zu einer  Verbesserung der

Sensorleistung.



Die Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin beantragt sinngema,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf
Basis des Hauptantrags, hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 1

oder 2 aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin tritt den Ausfuhrungen der

Patentinhaberin in vollem Umfang entgegen und beantragt sinngemals,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass der Gassensor nach
Patentanspruch 1 sowie seine Verwendung nach Patentanspruch 18 gemaf
Hauptantrag unter Berilicksichtigung der in D1 genannten Referenzdokumente D2
und D3 nicht neu gegeniber D1 sei. Ferner beruhe der Gegenstand der Ansprliche
des Streitpatents gegenuber D1 in Kombination mit D2 sowie gegeniuber D1 in
Kombination mit D5, gegentber D4 in Kombination mit D5 oder D6 sowie gegenuber
D7 in Kombination mit D5 oder D6 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die von
der Patentinhaberin  vorgelegten  Versuchsergebnisse  kdnnten  keine

Allgemeingultigkeit fur das Streitpatent erlangen.

Weiterhin vertritt die Einsprechende die Auffassung, dass die gemaf Hilfsantrag 1
aufgelisteten Anionen weithin gebréauchlich seien und das Erfordernis einer
erfinderischen Tatigkeit nicht erfullen wirden. Die in Hilfsantrag 2 aufgelisteten
anorganischen Verbindungen wirden nur eine naheliegende Alternative zu den

bereits in D1 offenbarten Salzen zur Erh6hung der Leitfahigkeit darstellen.

Mit Eingabe vom 27. Januar 2021 hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass sie nicht

an der mindlichen Verhandlung teilnehmen werde.



Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere auch zum Wortlaut der
Patentanspriche 2 bis 17 und 19 des Hauptantrags sowie zum Wortlaut der

Hilfsantrage 1 und 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag einen
amperometrischen Gassensor mit einer ionischen Flussigkeit als Elektrolyt mit

folgenden Merkmalen:

M1 Amperometrischer Gassensor,
M2 mit einer ionischen Flussigkeit als Elektrolyt,
dadurch gekennzeichnet, dass
M2.1 die ionische Flissigkeit mindestens ein Kation enthalt,
M2.1la welches ausgewahlt ist aus der Gruppe von Mono-, Di- und
Trialkylammonium,
M2.1b wobei die einzelnen Alkylgruppen verzweigt oder unverzweigt sind
und
M2.1c 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen
und
M2.1d bei Di- und Trialkylammonium die einzelnen Alkylgruppen gleich oder

verschieden sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 18 des Hauptantrags ist auf die Verwendung

des amperometrischen Gassensors nach einem der Anspriche 1 bis 17 gerichtet.



2. Ob die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 18 gemald Hauptantrag neu
sind, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da sie jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen.

3. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zu Grunde, einen amperometrischen
Gassensor mit verbesserter Empfindlichkeit, Anstiegszeit, Selektivitdt und
Robustheit bereit zu stellen (vgl. Streitpatent Abs. [0011] u. [0012]). Damit
verbunden ist auch die Anforderung, dass der eingesetzte Elektrolyt nicht zu viskos
sein soll und bei Zusatz von Additiven nicht zu Gelbildungen neigen soll (vgl.
Streitpatent Abs. [0011]).

4. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmaRig ein
promovierter Physiko-Chemiker mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der
Elektrochemie und mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung und

Herstellung von elektrochemischen Gassensoren befasst.

5. Zur Losung der patentgemal3en Aufgabe konnte der Fachmann dabei von der
Druckschrift D1 ausgehen, die elektrochemische Zellen und deren Einsatz in
Gassensoren als amperometrische Messzellen und in Brennstoffzellen beschreibt
(Merkmal M1, vgl. D1 Anspruch 1 bis 3 u. 13 i.V.m. S. 1 erster Abs. u. S. 2 dritter
Abs.). Nach D1 werden ionische Flussigkeiten als Elektrolyte eingesetzt, die den
konventionell verwendeten Elektrolyten dahingehend tberlegen sind, dass sie
einen vernachlassigbaren Dampfdruck bei gleichzeitig hohem elektrolytischem
Charakter aufweisen, was das Spektrum der erfassbaren Substanzen erweitert und
die Lebenszeit des Sensors erhoht (Merkmal M2 mit M2.1, vgl. D1 S. 5 erster Abs.
.V.m. S. 6 zweiter Abs., S. 9 zweiter Abs. u. S. 10 erster Abs.). Dariiber hinaus
sollen die Elektrolyte u.a auch einen Einsatz bei h6heren Umgebungstemperaturen
ermoglichen (vgl. D1 S. 5 letzter Abs.). Als ionische Flussigkeiten eignen sich nach
D1 explizit u.a. die in den Druckschriften D2 und D3 genannten und als gleichwertig

charakterisierten ionischen Flussigkeiten (vgl. D1 S. 5 dritter Abs.).



Der Fachmann hatte somit ausgehend von D1 eine Veranlassung, die in D2 und D3
beschriebenen ionischen Flussigkeiten bei der weiteren Entwicklung von

amperometrischen Gassensoren zu bericksichtigen.

D2 betrifft ionische Fllssigkeiten, die als Katalysatoren oder als Lésemittel fur saure
Katalysatoren in chemischen Reaktionen eingesetzt werden kbénnen (vgl. D2 S.1
Ze. 1 bis 2). Als Kationen der ionischen Flussigkeit werden in D2 u.a. Mono-, Di-,
Tri- und Tetraalkylammoniumverbindungen aufgefiihrt, wobei die Alkylgruppen
verzweigt oder unverzweigt sind und 1 bis 30 Kohlenstoffatome enthalten kénnen,
was von den Merkmalen M2.1a bis M2.1d umfasst ist (vgl. D2 S. 3 Ze. 26 bis 33).

D3 betrifft die Herstellung aromatischer Aldehyde unter Einsatz ionischer
Flussigkeiten (vgl. D3 S. 1 Ze. 5 bis 6). Nach D3 kann es sich bei den Kationen der
ionischen Flussigkeiten wie in D2 um aliphatische Mono-, Di-, Tri- und
Tetraalkylammoniumverbindungen handeln, wobei gemaR D3 die Alklylketten 1 bis
8 Kohlenstoffatome enthalten kénnen (vgl. D3 S. 4 Ze. 7 bis 13). Somit sind auch
D3 die Merkmale M2.1a bis M2.1d zu entnehmen. In D3 wird besonders darauf
hingewiesen, dass die aufgefuhrten ionischen Flissigkeiten u.a. eine niedrige
Viskositat bei gleichzeitiger thermischer Stabilitat aufweisen, was der

streitpatentgemafRen Anforderung gerecht wird (vgl. D3 S. 4 Ze. 5 bis 6).

Der Fachmann konnte somit, ausgehend von D1, Elektrolyte auf Basis ionischer
Flissigkeiten aus D2 und D3 anhand von orientierenden Versuchen zur
Optimierung von amperometrischen Gassensoren testen und somit zur
streitpatentgeméafRen Lehre mit Mono-, Di- und Trialkylammonium als Kation einer

ionischen Flissigkeit gelangen.

Daruber hinaus wusste der Fachmann aus der Druckschrift D1, dass die dort
beschriebenen ionischen  Flussigkeiten allgemein als  Elektrolyt in
elektrochemischen Zellen zum Einsatz kommen (vgl. D1 Anspruch 1 i.V.m. S. 1

erster Abs.). Bei diesen elektrochemischen Zellen kann es sich geméal D1 einerseits



um elektrochemische Gassensoren handeln, andererseits um elektrochemische
Brennstoffzellen, was jeweils mit eigenen nebengeordneten Anspriichen formuliert
wird (vgl. D1 Anspruch 1 bis 3 und 13 i.V.m. S. 1 erster Abs.). Die nach D1
vorgestellten ionischen Flussigkeiten sollen sowohl in elektrochemischen
Gassensoren als auch in Brennstoffzellen gleichermal3en eingesetzt werden
konnen (vgl. D1 S.11 dritter Abs.). Dem Fachmann war damit im
Gesamtzusammenhang der Druckschrift D1 bewusst, dass geeignete ionische
Flissigkeiten nicht nur auf dem Gebiet der Gassensoren, sondern auch auf dem
Gebiet der Brennstoffzellen verwendet werden und daher geeignete Elektrolyte

auch auf diesem Gebiet zu finden sind.

Dabei traf er auf Druckschrift D5, in der die thermische Stabilitdt von ionischen
Flussigkeiten fur Brennstoffzellen und andere Hochtemperaturanwendungen
hervorgehoben wird (vgl. D5 Abs. [0001]). Geeignete ionische Flussigkeiten nach
D5 kénnen ein Monoalkylammonium wie Ethyl- oder Methylammonium oder
Dimethylammonium als Kation aufweisen (vgl. D5 Anspruch 9 i.V.m. Abs. [0016],
[0073] u. [0074]). Nach D5 zeichnen sich diese Elektrolyte durch eine hohe Mobilitat
der lonen infolge niedriger Viskositat aus, sodass die Leitfahigkeit vergleichsweise
hoch ist (vgl. D5 Anspruch 9 i.V.m. Abs. [0071], [0073] u. [0074]). Aus D1 wusste
der Fachmann bereits, dass gerade diese Eigenschaft zu einer Erhéhung der
Sensitivitat des Sensors fuhrt (vgl. D1 S. 7/8 Brickenabsatz). Da der Fachmann die
in D5 genannten ionischen Flussigkeiten bereits aus D2 und D3 kannte, bedurfte es
keiner erfinderischen Tatigkeit, genau diese ionischen Flissigkeiten aufgrund ihrer
hohen thermischen Stabilitdit zum Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
auszuwéhlen und aufgrund der hohen Sensitivitat in einem amperometrischen
Sensor nach D1 einzusetzen und somit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Hauptantrags zu gelangen.

Dieselbe Argumentation trifft auch auf den Gegenstand des nebengeordneten
Patentanspruchs 18 zu, der auf die Verwendung eine amperometrischen
Gassensors gerichtet ist, der durch die gleichen technischen Merkmale wie der
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Gassensor nach Patentanspruch 1 charakterisiert wird. Die Verwendung zur
Detektion oder Messung von Schwefelwasserstoff als saures Gas oder Chlor als
Halogengas gemal Patentanspruch 18 des Hauptantrags entnimmt der Fachmann
ebenfalls der D1 (vgl. D1 Anspruch 37 u. 40 i.V.m. S. 16 Beispiel 1 und 2).

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 18 nach Hauptantrag beruhen somit
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die abhéngigen Patentanspriche 2 bis 17
und 19 haben damit ebenfalls keinen Bestand (vgl. BGH, GRUR 2007, 862
— Informationsubermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 — Elektrisches
Speicherheizgerét).

1. Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag
durch die néhere Definition der Anionen der ionischen Flussigkeit in Form des

zusatzlichen Merkmals M2.2:

M2.1d ...gleich oder verschieden sind, und
M2.2 mindestens ein Anion aus der Gruppe der Nitrate, Nitrite, Tetrafluorborate,
Hexafluorphosphate, Polyfluoralkansulfonate, Bis-(trifluormethyl-
sulfonyl)imide, Alkylsulfate, Alkansulfonate, Acetate und der Anionen von

Fluoralkansauren enthalt.

Dieses Merkmal vermag jedoch eine erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.

Nach D1 soll als Anion der ionischen Flussigkeit mind. eines aus der Gruppe der
Halogenide, Nitrate, Nitrite, Tetrafluorborate, Hexafluorphosphate, Polyfluoralkan-
sulfonate, Bis(trifluormethyl-sulfonyl)imide, Methylsulfate, Acetate oder Anionen der
Fluoralkansauren ausgewahlt werden, wobei diese Aufzéhlung fast komplett mit

derjenigen gemanr Merkmal M2.2 Ubereinstimmt (vgl. D1 Anspruch 29).
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Entsprechende Anionen finden sich auch in den Beschreibungen zu geeigneten
ionischen Flussigkeiten gemafd D2 und D3 (vgl. D2 S. 2/3 tUberbruckender Satz; D3
S. 6 Ze. 5 bis 6).

DarlUber hinaus weisen auch die nach D5 eingesetzten ionischen Flissigkeiten mit
den patentgemal3en Kationen als Anionen u.a. Nitrat, Bis(trifluormethan-
sulfonyl)imid, Trifluoracetat, Tetrafluorborat auf, die ebenfalls unter das Merkmal
M2.2 fallen (vgl. D5 Anspruch 9).

Damit gehorte der Einsatz von Anionen gemafl Merkmal M2.2. zum Wissen und

Kodnnen des Fachmanns.

2. Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Hauptantrag
durch die Definition anorganischer Zusatze in Form des zusatzlichen Merkmals M3:

M2.1d ...gleich oder verschieden sind, wobei

M3 die ionische Flussigkeit anorganische Zusétze ausgewahlt aus der Gruppe
der Alkalihalogenide und Ammoniumhalogenide, welche unsubstituiert oder
mit C1- bis C4-Alkyl-Gruppen substituiert sind, und der
Ubergangsmetallsalze und Bleisalze aus der Gruppe der Salze von Mn2+,
Mn3+, Cu2+, Ag, Cr3+, Cr6+, Fe2+, Fe3+ und Pb2+ aufweist.

Auch dieses Merkmal vermag eine erfinderische Tatigkeit nicht zu begriinden, denn
der Zusatz von Katalysatoren in chemischen Reaktionen gehért ebenfalls zum

Wissen und Konnen des Fachmanns.

So bekommt der Fachmann z.B. aus D1 die Anregung, dem Elektrolyten zur
Erhohung der Leitfahigkeit und damit zur Erh6hung der Sensitivitat des Sensors
noch Aluminiumhalogenide zuzugeben (vgl. D1 S. 7/8 Brickenabs.). Damit wusste
der Fachmann allgemein durch Zusatz entsprechender Salze die Sensitivitat des

Sensors zu erhdhen.
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Den Zusatz von Katalysatoren kannte der Fachmann aber beispielsweise auch aus
der D4, in der ein elektrochemischer Sensor zur amperometrischen Messung von
Gasen mit einer ionischen Flussigkeit als Elektrolyt beschrieben wird (vgl. D4
Anspruch 1 i.V.m. S. 1 Ze. 4 bis 7, S. 18 Ze. 20 bis 31 u. S. 20 Ze. 29 bis S. 21
Ze. 2).

Nach D4 konnen zur Verstarkung der bei der Messung ablaufenden
Redoxreaktionen der ionischen Flissigkeit noch Redox-Katalysatoren zugesetzt
werden, wobei es sich insbesondere um Kupferhalogenide handeln kann, die
ebenfalls unter das Merkmal M3 gemal Hilfsantrag 2 fallen (vgl. D4 Anspruch 23
i.V.m. S. 14 Ze. 6 bis 10).

Da in D1 auch beschrieben wird, dass die Messungen des Gassensors auf
Redoxreaktionen beruhen, hat der Fachmann ohne erfinderisches Zutun solche
Katalysatoren auch in einem Gassensor nach D1 einzusetzen gewusst (vgl. D1
Anspruch 4,5 u. 7i.V.m. S. 1 letzter Abs., S. 2 erster Abs. u. S. 8 dritter Abs.).

3. Die jeweiligen Gegenstande der Patentanspriche 1 und 17 der Hilfsantrage 1
und 2 beruhen somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit und haben daher keinen

Bestand.

Die jeweils abhangigen Patentanspriiche 2 bis 16 und 18 der Hilfsantrédge 1 und 2

teilen dieses Schicksal.

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem
die Beschwerdefihrerin ihre Nicht-Teilnahme an der mundlichen Verhandlung
mitgeteilt hat - was als Riicknahme ihres zuvor gestellten Antrags auf Anberaumung

einer mindlichen Verhandlung auszulegen war - und dem Antrag der
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Beschwerdegegnerin auf Zuriickweisung der Beschwerde bei der gegebenen Sach-
und Rechtslage in vollem Umfang entsprochen werden konnte.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw Schell Wismeth Philipps

pro



