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Sachverhalt und Antréage
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Di e européi sche Patentannel dung mt der Annel de-
nunmrer 96 115 692.4 wurde als EP-A1-0 767 052 mt 17
Ansprichen veroffentlicht. Der unabhangi ge Anspruch 1
| autete we fol gt:

"1. Kunststoffdi chtungsbahn, wel che ei ne gegenuber

her kbmm i chen Kunst st of f di cht ungsbahnen wesentlich
ver besserte bi axi al e Dehnung hat, und wel che ei nen
Ver bund aus ei ner Cberschicht und ei ner Unterschicht
sow e ei ner dazw schen |iegenden Sperrschicht unfasst,
dadurch gekennzei chnet, dass

- die Sperrschicht auf der Basis wenigstens eines
organi schen pol ymeren Materi al s auf gebaut i st,

- die Qperschicht und die Unterschicht auf der Basis
weni gstens ei nes sol chen organi schen pol ynmeren
Mat eri al s auf gebaut sind, welches imVergleich zumin
der genannten Sperrschicht verwendeten organi schen
pol ymeren Material bessere nechani sche Ei genschaften
hat ,

- die genannte Qoerschicht und di e genannte
Unt er schi cht aus den gl ei chen oder aus verschi edenen
Mat eri al i en auf gebaut sind,

- das genannte organi sche polynere Material fur die
Sperrschicht derart beschaffen ist, dass es bei einer
bi axi al en Dehnung der Kunst st of fdi cht ungsbahn ni cht
beschadi gt wird, und
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- bei einer biaxialen Dehnung der Kunst stoffdichtungs-
bahn kei ne Trennung der Schichten auftritt.”

D e Anspruche 2 bis 12 betrafen bevorzugte

Ausf Uhrungsf ormen der Kunststof fdi cht ungsbahn. D e
Anspriche 13 bis 16 waren auf ein Verfahren zur

Her stel | ung der Kunststoffdi chtungsbahnen nach ei nem der
Anspriche 1 bis 12 gerichtet. Anspruch 17 betraf die
Verwendung der Kunst st of f di cht ungsbahnen nach ei nem der
Anspriche 1 bis 12.

1. Mt der am1l. Marz 2000 zur Post gegebenen Ent schei dung
wi es die Prufungsabteilung di e Annel dung wegen
mangel nder Kl arheit zurtck. Der Entschei dung |agen ein
Haupt antrag (Anspriche 1 bis 15) sowie ein Hilfsantrag
(Anspriche 1 bis 15, wobei der urspringliche Anspruch 5
in Anspruch 1 eingearbeitet war) zu Grunde. Sie war
unter anderem auf fol genden Stand der Techni k gest Ut zt:

D1: EP-A-0 199 099

Anspruch 1 des Hauptantrages lautete wie folgt.

"1. Kunststoffdi chtungsbahn, wel che ei ne gegenuber

her komm i chen Kunst st of f di cht ungsbahnen wesentlich
ver besserte bi axi al e Dehnung hat, und wel che ei nen
Ver bund aus ei ner Cberschicht und ei ner Unterschicht
sow e ei ner dazw schen |iegenden Sperrschicht unfasst,
dadurch gekennzei chnet, dass

- die Sperrschicht auf der Basis wenigstens eines
organi schen pol ymeren Materi al s auf gebaut i st,
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di e Qberschicht und die Unterschicht auf der Basis
weni gstens ei nes sol chen organi schen pol ynmeren

Mat eri al s auf gebaut sind, welches imVergleich zumin
der genannten Sperrschicht verwendeten organi schen
pol ymeren Material bessere nechani sche Ei genschaften
hat ,

di e genannte Qberschicht und die genannte
Unt er schi cht aus den gl ei chen oder aus verschi edenen
Mat eri al i en auf gebaut sind,

wobei das organi sche polynere Material fur die
oerschicht und die Unterschicht ausgewahlt ist aus
der G uppe, bestehend aus

Pol yur et hanen,

Et hyl en- Honopol yner en und/ oder Et hyl en- Copol ymer en,
i nsbesondere mt einer Dichte von gleich oder kleiner
als 0,920 g/cnt,

Pr opyl en- Honopol ynmer en und/ oder Propyl en- Copol yner en,
i nsbesondere mt einer Dichte von gleich oder kleiner
als 0,920 g/cn?,

wobei ein Ethylen-Copolyner mt einer Dichte von
0,900 g/cn? bis 0,915 g/cn? bevorzugt ist, und wobei
di e Conmononeren vorzugswei se a-Oefine mt 4 bis 12,
i nsbesondere 6 bis 10, Kohl enstoffatonmen sind,

das genannte organi sche polynmere Material fur die
Sperrschicht derart beschaffen ist, dass es bei einer
bi axi al en Dehnung der Kunst st of fdi cht ungsbahn ni cht
beschadi gt wrd,
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- bei einer biaxialen Dehnung der
Kunst st of f di cht ungsbahn kei ne Trennung der Schi chten
auftritt, und

wobei di e Kunststoffdi chtungsbahn di e fol genden
Schi cht di cken hat:

- oerschicht und Unterschicht: je 0,75 nmbis 2,5 nm

- Sperrschicht: 50 Mkrometer bis 200 M kroneter."

Anspruch 1 des Hilfsantrages unterschied sich von
Anspruch 1 des Hauptantrages durch die Spezifizierung
der Sperrschicht, die aus fol genden Materialien
ausgewahl t ist:

- Pol yam den

- Pol yvi nyl hal ogeni den und Pol yvi nyl i denhal ogeni den,

i nsbesondere Pol yvi nyl fluorid und
Pol yvi nyl i denchl ori d,

- Pol yet hyl ent er epht hal t en, gegebenenfalls mt
nmet al I i schem Al um ni um bedanpft,

- Ethyl envi nyl al kohol en, einschliesslich deren
Copol yner en,

wobei Pol yvi nyl i denchl orid und Pol yvinyl fluorid
bevor zugt sind
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und die Streichung bei den Materialien der Cber- und
Unt erschi cht namich "- Pol yurethanen", sow e
"insbesondere” (zweinmal).

I11. Zur Begrindung der angefochtenen Entschei dung wurde im
wesent | ichen fol gendes ausgef uhrt:

a) D e geadnderten Anspriuche erfullten nicht die
Erforderni sse von Artikel 84 EPU. Im Anspruch 1 des
Haupt antrages sei en fol gende drei Merkmal e al s unkl ar

zu beanst anden:

- "bessere nechani schen Eigenschaften"” (Merkmal a)),
- "Sperrschicht” (Merkmal b))
- "wel che ei ne gegenidber herkdmr i chen
Kunst st of f di cht ungsbahnen wesentlich verbesserte
bi axi al e Dehnung hat" (Merkmal c)).

b) Santliche drei Merkmale dienten lediglich als
Definition des zu errei chenden Ergebni sses. Bei
Merkmal a) sei nicht klar, welche nmechani schen
Ei genschaften geneint seien und was als Verbesserung

anzusehen sei .

OGowohl bei Merkmal b) durch di e Beschreibung ki ar
sei, welche Sperrw rkung geneint ist, nisse diese
Bedeut ung aus dem Wortl aut der Anspriche ersichtlich

sei n.

Bei Merkmal c) sei der Begriff "wesentlich”
unbesti nm und di e Bezugnahne auf herkdémmi i che

D chtungsbahnen nicht klar, da keine definierten
Qober- und Untergrenzen angegeben sei en. Ferner konne
unter "verbesserter Dehnung" sowohl eine geringere
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al s auch ei ne héhere Dehnung zu verstehen sein. D e
in D1 angesprochene Dehnbarkeit sei ebenfalls biaxial,
da die Anwendung in D1 ei ne biaxial e Bel astbarkeit

VOor ausset ze.

c) Zwar sei imHilfsantrag der Ei nwand fehl ender
Kl arheit beziuglich der Sperrschicht (Merkmal b))
behoben, jedoch seien die Merkmale a) und c)
unver andert geblieben, so dal} die gleichen
Beanst andungen wi e bei m Haupt antrag zutrafen. Daher
geniuge auch der Hilfsantrag nicht den Erfordernissen
von Artikel 84 EPU

Am 2. Mai 2000 | egte die Annel derin (BeschwerdefUhrerin)
gegen di e Entschei dung der Prifungsabteil ung Beschwerde
ein und zahlte gleichzeitig die Beschwerdegebihr. Die
Beschwerde wurde am 28. Juni 2000 begrindet. Mt der
Beschwer deei nl egung rei chte di e Beschwerdef Ghrerin ei nen
Sat z neuer Anspriche 1 bis 14 als Hauptantrag (Beilage 1)
und drei Hilfsantréage (Beilagen 2 bis 4) ein. Der

Haupt antrag entsprach der Anspruchsfassung, die der
angegri ffenen Entscheidung als Hilfsantrag zu G unde | ag.

D e nmindl i che Verhandl ung fand am 5. Oktober 2004 statt,
in deren Verlauf die Beschwerdefihrerin einen Satz von
Ansprichen 1 bis 15 Uberreichte, der die bisherigen
Antrage ersetzte. Anspruch 1 hatte fol genden Wortl aut:

"1. Biaxial dehnbare Kunststoffdichtungsbahn, wel che
ei nen Verbund aus ei ner Cberschicht und einer

Unt er schi cht sow e ei ner dazw schen |iegenden
Sperrschi cht unfasst, dadurch gekennzei chnet, dass
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di e Sperrschicht auf der Basis wenigstens eines
organi schen pol ymeren Materi al s auf gebaut i st,
ausgewahlt ist aus der G uppe, bestehend aus

Pol yam den

Pol yvi nyl hal ogeni den und Pol yvi nyl i denhal ogeni den,
i nsbesondere Pol yvi nyl fluorid und
Pol yvi nyl i denchl ori d,

Pol yet hyl ent er epht hal at en, gegebenenfalls mt
nmet al I i schem Al um ni um bedanpft,

Et hyl envi nyl al kohol en, einschliesslich deren
Copol yner en,

di e genannte Oberschicht und di e genannte

Unt erschi cht auf der Basis weni gstens eines

or gani schen polyneren Materials und aus den gl ei chen
oder aus verschi edenen Materialien aufgebaut sind,

wobei das organi sche polynere Material fur die
oerschicht und die Unterschicht ausgewahlt ist aus
der G uppe, bestehend aus

Et hyl en- Honopol yner en und/ oder Et hyl en- Copol yner en,
mt einer Dichte von gleich oder kleiner als 0,920
g/ cnt,

Pr opyl en- Honopol yner en und/ oder Propyl en- Copol yneren,
mt einer Dichte von gleich oder kleiner als 0,920
g/ cnt,
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wobei bei einer biaxialen Dehnung der Kunststoff-
di cht ungsbahn von 40 % weder die Speerschicht
beschadi gt wird noch eine Trennung der Schichten
auftritt, und

wobei di e Kunststoffbahn die fol genden Schichtdi cken
hat :

- oerschicht und Unterschicht: je 0,75 nmbis 2,5 nm

- Sperrschicht: 50 Mkrometer bis 200 M kroneter."

D e Argumente der Beschwerdefidhrerin kénnen w e fol gt
zusamen gef a3t wer den

| m urspringlichen Anspruch 1 sei der Ausdruck "eine
gegeniuber herkdm i chen Kunst st of f di cht ungsbahnen
wesentliche verbesserte" entbehrlich, da i hmkein
konkreter Inhalt zukonme. Die biaxiale Dehnung sei im
Anspruch 1 durch den Ausdruck "biaxial dehnbare

Kunst st of f di cht ungsbahn” sowi e durch das Verhal ten der
D chtungsbahn bei einer biaxial en Dehnung von 40 %
ausrei chend deutlich zum Ausdruck gebracht.

D e beanspruchte Kunststoffdichtungsbahn sei auch kl ar
definiert, da die einzelnen Schichten der Bahn durch
jeweils konkrete Polynmermaterialien charakterisiert

seien. D e mechani schen Ei genschaften seien durch die
chem sch spezifizierte Material angabe inplizit offenbart.
Hi erbei sei der allgeneine Wssenstand des
Durchschnittfachmanns zu Grunde zu | egen, we er sich
etwa aus Handblichern ergebe. Da aus der Beschrei bung
hervor gehe, dalR die innere Sperrschicht der

D chtungsbahn durch geeignete Materialien der Unter- und
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oerschi cht geschiut zt werden soll, ohne dal bei einer
bi axi al en Dehnung der Bahn die Sperrschicht rei 3t und
ei ne Auftrennung der Schichten erfolgt, sei fir den
Fachmann kl ar, auf wel che nechani sche

Mat eri al ei genschaften es ankomre. Der Hi nweis auf die
"bessere nmechani sche Ei genschaften” im urspringlichen
Anspruch 1 sei daher entbehrlich.

Aus den Streichungen ergebe sich daher auch keine
Ver | et zung nach Artikel 123 (2) EPU

Da Anspruch 1 die beanstandeten Merkmal e ni cht nehr
ent halte, seien die Beanstandungen wegen mangel nder
Kl arheit ausgeraunt (Artikel 84 EPU)

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die Zurickwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
der Anspriche 1 bis 15, w e in der mindlichen

Ver handl ung Uberreicht, zu erteil en.

Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wurde

zur ickgenonmen.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. Di e Anderungen i m Anspruch 1 des einzigen Antrages

2458.D

ergeben sich aus einer Konbination der Merkmal e der
ursprunglichen Anspriche 5, 6 und 9 mt dem
ursprunglichen Anspruch 1. Die Merkmal e der neuen
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Anspriche 2 und 3 basi eren auf den urspringlichen
Ansprichen 5 bzw. 6. Die neuen Anspriche 4 bis 6 gehen
auf die urspringlichen Anspriche 2 bis 4 zurick. D e
neuen Anspruche 7 und 8 basi eren auf den urspringlichen
Ansprichen 7 und 8. Di e neuen Anspruche 9 bis 15 finden
i hre Basis in den urspringlichen Ansprichen 11 bis 17.

2.1 Bei den vorgenommenen Anderungen stellt sich allerdings
noch die Frage, ob die imurspringlichen Anspruch 1
genannten Merkmal e namich

- "wel che ei ne gegeniber herkdnmmi i chen
Kunst st of f di cht ungsbahnen wesentlich verbesserte
bi axi al e Dehnung hat" und

- "welches imVergleich zumin der genannten
Sperrschi cht verwendet en organi schen pol yneren
Mat eri al bessere nmechani sche Ei genschaften hat”

gestrichen bzw. ersetzt werden kodnnen, ohne
Artikel 123 (2) EPU zu verletzen.

2.2 Das erste Merkmal beschrei bt weder einen konkreten
Bezugspunkt zum herkémm i chen Stand der Techni k, noch
gi bt es das Ausmal3 und die Richtung der Verbesserung an,
die imVergleich zum herkémr i chen Stand der Technik
erreicht werden soll. Das nunnmehr gestrichene
Tei | mer kmal "wel che ei ne gegeniber herkdm i chen
Kunst st of f di cht ungsbahnen wesentlich verbesserte"
vermttelt eine bloRe Winschvorstellung oder ein
Desi deratum das keinen eigenen techni schen Beitrag zum
Cegenstand des urspringlichen Anspruchs 1 leistet. Aus
der Beschreibung, Seite 4, Zeilen 8 bis 12 ergibt sich,
dalR sich di ese Winschvorstellung erst durch die

2458.D
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Zusamenset zung der Ei nzel konponenten verw rklichen | aft,
wi e sie nunmehr im Anspruch 1 definiert ist.

Ferner beschrei bt das beanstandete Merkmal ein zu

errei chendes Zi el gegenuber dem Stand der Technik, w e
i n der Beschreibungseinleitung abgehandelt ist (Seite 1
Zeilen 18 bis Seite 2, Zeile 22) und betrifft daher die
Ker nauf gabe, die sich der Erfinder der Streitannel dung
gestellt hat. Es ist zu beachten, dall sich eine sol che
subj ekti ve Aufgabe, insbesondere i mHi nblick auf einen
anderen nachstli egenden Stand der Technik, im Laufe des
Ver f ahrens auch a&ndern kann, da nach dem Auf gabe-
Losungs- Ansat z di e Aufgabe objektiv definiert werden nuf3
(Recht sprechung der Beschwer dekamern des Européi schen
Patentants, 4. Auflage, 2001, [.D.4.1). Eine

vernei ntliche Verbesserung kann sich dabei als nicht
mehr zutreffend herausstellen, so dalR eine

Unf ornul i erung der Aufgabe in Betracht gezogen werden
mul3. Nach all edem gehért di e Auf gabenstellung, we
tblich, in die Beschreibung und nicht in den Anspruch.

| m neuen Anspruch 1 definiert das geanderte Merkma

"Bi axi al dehnbare" die biaxiale Dehnung der

Kunst st of f di cht ungsbahn, die sich aus den gesanten
Annel deunt erl agen als wi chtige G undei genschaft ergi bt
(vgl. Anspruch 1 sowe Seite 3, Zeilen 1 bis 3). Daruber
hi naus ist imAnspruch 1 das Verhalten der

Kunst st of f di cht ungsbahn bei ei ner biaxial en Dehnung von
40 % definiert, so dall auch das Ausnald der bi axial en
Dehnung i m Anspruch 1 zum Ausdruck kommt .

Bei dem zweiten Merkmal des urspringlichen Anspruchs 1
handelt es sich um einen Vergleich der nechani schen
Ei genschaften der Materialien der Qber- und Unterschicht
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ei nerseits und der Sperrschicht andererseits. D e
stoffliche Beschaffenheit dieser Materialien ist in den
urspringlichen Anspriuchen 5 und 6 durch Angabe des

Pol ymertyps definiert und auch in den neuen Anspruch 1
auf genommen. Nach der urspringlichen Beschrei bung haben
di e erfindungsgenallen Kunst st of f bahnen hervorragende
Grundei genschaften, die sich erst aus der
Zusanmenset zung der einzel nen Konponenten und dem

Her st el | ungsverfahren ergeben (Seite 4, Zeilen 8 bis 10).
Der Fachmann kann al so davon ausgehen, dal3 die in den
ursprunglichen Unteransprichen definierten

Pol ymer mat eri al i en sol che besseren nechani schen

Ei genschaften erl auben. Dies steht in Ubereinsti mung
mt den Ausfidhrungen des techni schen Experten in der
nundl i chen Ver handl ung.

D e Grundei genschaften der Di chtungsbahn sind hierbei
hohe Flexibilitat, verbunden mt einer hohen biaxial en
Dehnung und ei nem hohen Rel axati onsvernbgen (Seite 3,
Zeilen 1 bis 3), ohne die die Kunststoffdichtungsbahn
di e angestrebte Gebrauchsfunktion nicht befriedi gend
erfill en kann, da sie sonst bei hoher Bel astung entweder
del ami ni ert oder die Sperrschicht reif3t (vgl. Seite 2
Zeilen 11 bis 15, und 21 und 22).

Der Fachmann entnimt somt der Beschrei bung die Lehre,
dalR di e Sperrschicht von den Materialien der Cbher- und
Unt er schi cht geschitzt werden soll und er wird daher

sol che nmechani schen Ei genschaften der Materialien far
die Unter- und Cberschicht in Betracht ziehen, die diese
Funktion in der Kunststoffdichtungsbahn auch erfullen.

Dem Fachmann sind ferner auf G und der Pol ymer-
spezifizierung fur die Einzelschichten sol che
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mechani schen Ei genschaften etwa aus Pol yner handbichern
bekannt. Es durfte zum fachmanni schen G undw ssen
gehodren, dall nicht santliche erdenklichen mechani schen
Ei genschaften der Materialien von Unter- und

oer schi cht en gegentber denjeni gen der Sperrschicht
"besser" sein kénnen. Er wird daher nur sol che

Ei genschaften in Betracht ziehen, auf die es bei den
beansprucht en Kunst st of fdi cht ungsbahnen in erster Linie
ankommt, namich bei denen die Sperrschicht durch die
Materi alien der Unter- und Qberschicht im Verbund der
Kunst st of f di cht ungsbahn so ausrei chend geschitzt werden
kann, dall bei ublicher Belastung i m Gebrauch, die
Sperrschi cht unverletzt bleibt und keine Del am ni erung
auftritt (vgl. auch jetzige Formulierung i mAnspruch 1).

Das beanstandete Merkmal stellt sich daher nach der
erfolgten Definition der Polynmermaterialien und der

Pr azi si erung der biaxi al en Dehnung i m geanderten
Anspruch 1 bei vernunftiger Auslegung der urspringlichen
Beschr ei bung und dem Fachw ssen des Durchschnitts-
fachmanns al s vol | konmen entbehrlich heraus. Auch aus
dem gesant en Auf bau der Anspriche und der Beschrei bung
der urspringlichen Unterlagen ist kein H nweis
ersichtlich, der gegen die Streichung des Merkmals im
Pr uf ungsverfahren sprechen wirde. Somt stellt das

Wegl assen des beanstandeten Merknmals imvorliegenden,
konkretisierten Anspruch 1 kei ne Anderung dar, die uber
den I nhalt der Anneldung in der urspringlichen Fassung
hi nausgeht .

Zusammenf assend erfiullt der geanderte Anspruch 1 die
Vor ausset zungen von Artikel 123 (2) EPU
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Kl ar hei t

Da Anspruch 1 die von der Priafungsabteil ung gerigten

Mer krmal e nicht mehr enthalt, sind die erhobenen

Beanst andungen ausgeraunt. Die weiter vorgenommenen
Anderungen in den Anspriichen stellen Klarstellungen dar,
di e den Cegenstand der Anspriche deutlicher definieren
(si ehe biaxiale Dehnung und separate Unteranspriche 2
und 3). Somt erfidllen die geanderten Anspriche die

Vor ausset zungen nach Artikel 84 EPU

Zur tickver wei sung

2458.D

Da di e Prifungsabteilung tUber Neuheit und erfinderische
Tati gkeit noch nicht entschieden hat, halt es die Kanmer
fir angenessen, di e Angel egenheit nach Artikel 111 (1)
EPU zuriickzuverwei sen. Hierbei sind die geanderten
Anspriche 1 bis 15, wie in der nmindlichen Verhandl ung

tuberreicht, der weiteren Prufung zu Grunde zu | egen
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

C. Ei ckhoff R. Teschemacher
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