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Sachverhalt und Antrage

1412.D

Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents Nr. 674 668 mit dem Titel
"Propylen-Homopolymere" auf die am 3. Dezember 1993 als
PCT/EP93/03397 eingereichte und am 23. Juni 1994 als
WO 94/13713 verdffentlichte internationale Anmeldung
(europaische Anmeldungsnummer 94 901 952.5
verdffentlicht am 4. Oktober 1995) erfolgte am

20. August 1997 (Patentblatt 1997/34). Patentinhaberin
war die BASF Aktiengesellschaft.

Die erteilte Fassung des Patents enthielt 9 Anspriche.

Anspruche 1, 4, 6, 7, 8 und 9 hatten folgenden Wortlaut:

"1l. Propylen-Homopolymere mit einem Schmelzpunkt unter
155°C, xylolldéslichen Anteilen unter 5 Gew.-%, einem
Gewichtsmittelwert des Molekulargewichts M, von
mindestens 117.000 und einer Molekulargewichts-

verteilung von kleiner als 3.

4. Propylen-Homopolymere nach den Ansprlchen 1 bis 3,
erhdltlich durch Polymerisation von Propylen bei
Temperaturen im Bereich von 0 bis 100°C und Dricken
im Bereich von 1 bis 300 bar in Gegenwart von
Katalysatorsystemen, die als aktive Bestandteile
Metallocenkomplexe von Metallen der IV. und V.
Nebengruppe des Periodensystems und oligomere

Aluminiumoxidverbindungen enthalten.

6. Propylen-Homopolymere nach den Anspriichen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daf als Metallocenkomplexe

von Metallen der IV. und V. Nebengruppe des
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Periodensystems Metallocenkomplexe der allgemeinen

Formel I

in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

M

wobei R’

R! bis R*

RlO

Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob
oder Tantal,

Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C;-
bis Cio-Alkyl, Ce- bis Cis-Aryl oder -OR® ,
C1- bis Cip-Alkyl, Ce¢- bis Cis-Aryl,
Alkylaryl, Arylalkyl, Fluoralkyl oder
Fluoraryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im
Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest
bedeutet,

und R® bis R’

Wasserstoff, C; bis Cio-Alkyl, 5- bis 7-
gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits C;-
bis Cio-Alkyle als Substituenten tragen kann,
Cs- bis Cis-Aryl oder Arylalkyl, wobei
gegebenenfalls auch zwei benachbarte Reste
gemeinsam fir 4 bis 15 C-Atome aufweisende
cyclische Gruppen stehen kdnnen, oder
Si(R'); mit

Ci- bis Cio-Alkyl, Cs- bis Cis-Aryl oder Cs-
bis Cip-Cycloalkyl,

fr RYR2Z< oder
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steht,

wobeili Z Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff
bedeutet,

R, R™, R, R'" Wasserstoff, Ci- bis Cio-Alkyl, Cs-
bis Cip-Cycloalkyl oder Cgs- bis Cis-Aryl,
wobei gegebenenfalls auch zwei benachbarte
Reste gemeinsam flr 4 bis 15 C-Atome

aufweisende cyclische Gruppen stehen kdnnen,

eingesetzt werden und als oligomere
Aluminiumoxidverbindungen offenkettige oder cyclische

Alumoxanverbindungen der allgemeinen Formeln II oder

IIT
RlS
al—+ o——lral—}-n?—wR15 II
RIE/ '
RLS
III
EO——Al}m

pls

wobei R' eine C; bis C,-Alkylgruppe bedeutet und m

flir eine ganze Zahl von 5 bis 30 steht.

Verfahren zur Herstellung von Propylen-Homopolymeren

gemafy den Verfahrensbedingungen von Anspruch 4.

Verwendung der Propylen-Homopolymeren gemdfls den
Ansprlchen 1 bis 6 zur Herstellung von Fasern, Folien

und Formkd&rpern.
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9. Fasern, Folien und Formkdrper, erhaltlich aus den
Propylen-Homopolymeren gemadfd den Ansprlchen 1 bis 6

als wesentliche Komponenten."

Die abhangigen Ansprliche 2, 3 und 5 betrafen bevorzugte
Ausfihrungsformen des Homopolymers gemdfs Anspruch 1, bzw.

der gemafy Anspruch 4 definierten Verfahrensbedingungen.

II. Gegen die Erteilung des Patents wurden am 20. Mai 1998

vier Einsprltiche eingelegt von:

Exxon Chemical Company (OI) ;

Borealis A/S (OII);

Montell Technology Company b.v. (OIII);
The Dow Chemical Company (OIV).

Die Einsprechenden beantragten den vollstandigen
Widerruf des Patents. Die Einsprlche der Einsprechenden
OI und OIV stlitzten sich gemdR Artikel 100 a) bis c) EPU
auf die Gruinde der fehlenden Neuheit, fehlenden
erfinderischen Tatigkeit, mangelnden Offenbarung, sowie
unzulassigen Erweiterung. Der Einspruch der
Einsprechenden OII stitzte sich gemaf Artikel 100 a) und
b) EPU auf die Griinde der fehlenden Neuheit, fehlenden
erfinderischen Tatigkeit und mangelnden Offenbarung. Der
Einspruch der Einsprechenden OIII stltzte sich gemaf
Artikel 100 a) und c) EPU auf die Grinde der fehlenden
Neuheit, fehlenden erfinderischen Tatigkeit sowie

unzulassigen Erweiterung.

ITII. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2000 zog OIII den

Einspruch zurlck.

1412.D
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Iv. Mit Schreiben eingegangen am 20. September 2002 wurde
das Patent auf die Firma Basell Polyolefine GmbH
Ubertragen. Dies wurde durch Vorlage einer Kopie des

Ubertragungsvertrages belegt.

V. Das Patent wurde mit einer am Ende einer mindlichen
Verhandlung am 20. November 2002 verklndeten Zwischen-
entscheidung, deren schriftliche Begrindung am
18. Dezember 2002 zur Post gegeben wurde, auf der
Grundlage eines wadhrend der mindlichen Verhandlung als
alleinigen Antrages eingereichten Anspruchssatzes
bestehend aus einem einzigen Anspruch widerrufen.

Aus dem Protokoll der mindliche Verhandlung geht hervor,
dass die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass
die Angabe des Mindestmolekulargewichts M, von 117.000 in
Anspruch 1 zuldssig sei. Die Anderung der Angabe "M," in

"M," wurde gemdR Regel 88 EPU zugelassen.

Der Widerruf wurde damit begrindet, dass die
Merkmalskombination des Anspruchs in ihrer Gesamtheit
nicht durch die urspringlichen Unterlagen gestlitzt war.
Ferner wurde in der Entscheidung die Nacharbeitbarkeit
des anspruchsgemaf’en Verfahrens in Frage gestellt, ohne

dass jedoch hierlber entschieden worden ware.

VI. Gegen diese Entscheidung wurde am 17. Februar 2003 von
der Patentinhaberin - nunmehr Beschwerdefihrerin - unter
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebihr
Beschwerde erhoben. Die Beschwerdebegrindung ging am
17. April 2003 ein. Die Beschwerdefihrerin beantragte
die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form auf
der Basis eines Satzes von 2 Ansprichen, eingereicht mit
der Begrindung, hilfsweise ZurlUckverweisung des

Verfahrens an die Einspruchsabteilung, sowie flir den

1412.D
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Fall, dass ihren Antragen nicht auf schriftlichem Wege
stattgegeben wirde, die Anberaumung einer mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer. Die eingereichten

Anspruche hatten folgenden Wortlaut:

"1l. Verfahren zur Herstellung von Propylen-Homopolymeren
mit einem Schmelzpunkt unter 155°C, xylolldslichen
Anteilen unter 5 Gew.-%, einem Gewichtsmittelwert des
Molekulargewichts M, von mindestens 117.000 und einer
Molekulargewichtsverteilung von kleiner als 3, durch
Polymerisation von Propylen bei Temperaturen im
Bereich von 0 bis 100°C und Drlcken im Bereich von 1
bis 300 bar in Gegenwart von Katalysatorsystemen, die
als aktive Bestandteile Metallocenkomplexe von
Metallen der IV. und V. Nebengruppe des Perioden-
systems und oligomere Aluminiumoxidverbindungen
enthalten, wobei als Metallocenkomplexe von Metallen
der IV. und V. Nebengruppe des Periodensystems

Metallocenkomplexe der allgemeinen Formel 1

in denen

R" und R® gleich sind und fiir Wasserstoff oder C; bis
Cio—Alkylgruppen stehen,

R* und R’ gleich sind und fir eine Methyl-, Ethyl-, iso-
Propyl- oder tert.-Butylgruppe stehen,

R?, R?’, R’ und R®
die Bedeutung R’ und R® C; bis C,- Alkyl sowie
R* und R’ Wasserstoff oder zwei benachbarte

Reste R® und R’ sowie R’ und R® gemeinsam fiur 4
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bis 12 C—Atome aufweisende cyclische
gesattigte, teilweise gesattigte oder

ungesattigte Gruppen stehen,

Y fir R™R"™Z< oder
R11 R13
—C—C—
R12 |R14
steht,
wobel Z Silicium, Germanium, Zinn oder Kohlenstoff
bedeutet,

Rll , R12 , R13 und R14
flir Wasserstoff oder C;— bis Cg—Alkyl,
fir Zirkonium oder Hafnium und

fir Chlor stehen,

eingesetzt werden und als oligomere
Aluminiumoxidverbindungen offenkettige oder cyclische

Alumoxanverbindungen der allgemeinen Formeln II oder III

RS

\\ o0—Al RS ]
Dt

RS RS

-—Po——?—hr—

wobei R' eine C;— bis C,—Alkylgruppe bedeutet und m fir

eine ganze Zahl von 5 bis 30 steht,

und als Katalysatorsystem ein getragertes
Katalysatorsystem eingesetzt wird, bei dem die Trager
einen Teilchendurchmesser im Bereich von 1 bis 200 um

aufweisen.



VII.

VIIT.

IX.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf? die Polymerisation in der Gasphase bei
Temperaturen im Bereich von 30 bis 100°C und Drlcken

im Bereich von 7 bis 40 bar durchgefthrt wird."

Mit Schreiben eingegangen am 10. September 2003 zog OI

den Einspruch zurlck.

Mit Schreiben eingegangen am 16. Oktober 2003,
unterstltzte OIV - nunmehr Beschwerdegegnerin IV - die
angefochtene Entscheidung und beantragte die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Beschwerdegegnerin IV wies auf die Begrlndung in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung und explizit auf

die Einwa&nde gemdR Artikel 100 c) EPU hin.

Mit Schreiben vom 30. Dezember 2003 beantragte OII -
jetzt Beschwerdegegnerin II - die Zurlckweisung der
Beschwerde und hilfsweise die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung.

Die fUr die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Parteien koénnen wie folgt zusammengefasst

werden:

a) Die Beschwerdefiuhrerin (Patentinhaberin):

i) Das Merkmal eines Gewichtsmittelwert des
Molekulargewichts (M,) von mindestens 117.000
sei dem Beispiel 1 der Tabelle (Seite 9 der

Anmeldung) zu entnehmen.



XI.

XTII.

XITI.
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b) Die Beschwerdegegnerin II:

i) die Angabe der Molekulargewicht im Beispiel 1
sel keine generische Offenbarung, die die
Grundlage eines neuen Bereiches begrinden

kdénne;

ii) vielmehr sei dies untrennbar von den
Reaktionsbedingungen, insbesondere
(Co)katalysator, Trager usw., die nicht im

Anspruch definiert seien;

iii) Ebenfalls sei dieses Molekulargewicht mit
einer Molekulargewichtsverteilung von 2,13
verknlpft; es sei nicht nachvollziehbar, dass
ein neuer Molekulargewichtsbereich kreiert
werden kdénne unter Beibehaltung des breiteren
urspringlichen Bereichs der Molekular-

gewichtsverteilung von kleiner als 3.

Am 18. Januar 2005 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung. In der der Ladung beigefligten Mitteilung
gemafs Artikel 11 (2) der VOBK, vertrat die Kammer die
Auffassung, dass das Merkmal "einem Gewichtsmittelwert
des Molekulargewichts My, von 117.000" der ursprunglichen

Of fenbarung nicht zu entnehmen sei.

Mit Schreiben vom 8. Marz 2005 zog die Beschwerde-
fihrerin ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurlck
und beantragte eine Entscheidung im schriftlichen

Verfahren.

Durch Mitteilung vom 21. Marz 2005 hob die Kammer den

Termin zur mindlichen Verhandlung auf.
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XIV. Antrage:

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Streitpatents auf Grundlage der mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Anspriiche 1 und 2,

hilfsweise Zurlckverweisung an die Einspruchsabteilung;

Die Beschwerdegegnerinnen II und IV beantragten die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Beschwerdegegnerin II beantragte hilfsweise die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zuldssigkeit der Anderungen gemdf Artikel 123 (2) EPU
2.1 Anspruch 1 betrifft nun ein Verfahren. Diese

Umformulierung geht aus den Ansprlchen 1, 4, 6 und 7
sowie Seite 1, Zeilen 10 bis 13 der ursprlinglichen

Anmeldung hervor.

2.2 Das beanspruchte Verfahren wird unter anderem dadurch
gekennzeichnet, dass das erhaltene Polymer einen
Gewichtsmittelwert des Molekulargewichts (M,) von

mindestens 117.000 aufweist.

2.3 Die urspringliche Anmeldung enthdlt zwei Beispiele, die
bis auf die eingesetzte Metallocenkomponente identisch

sind. Beil den Ergebnissen sind Unterschiede sowohl

1412.D
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hinsichtlich des Verfahrens (Ausbeute in Gram,
Produktivitat in Gram Polymer/Gram Katalysator) wie auch
hinsichtlich der Eigenschaften der erhaltenen Polymere
(Schmelzpunkt, M,, Molekulargewichtsverteilung und
Gewichts-% xylollésliche Anteile) ersichtlich.

Beispiel 1 weist ein M, von 117.000, Beispiel 2 wvon

259.000 auf.

Die Frage die es zu beantworten gilt, ist, ob es gemidfR
Artikel 123 (2) EPC zulassig ist, den M, Wert von 117.000
aus Beigpiel 1 isoliert (individualisiert), also ohne
die weiteren Merkmale des Beispieles in den Anspruch

aufzunehmen.

Die Beispiele unterscheiden sich einzig und allein durch
die eingesetzte Metallocenkomponente des Katalysators.
Hieraus lasst sich ableiten, dass die Eigenschaften des
erhaltenen Produkts (Molekulargewicht von 117.000,
Molekulargewichtsverteilung von 2,13, Gehalt wvon
xylolischen Anteilen von 1,4 Gew-%) mit dem eingesetzten
Katalysatorsystem (Katalysator, Cokatalysator, Trager)
untrennbar zusammenhdngen. Somit ist die Angabe des
Molekulargewichts in Beispiel 1 der Anmeldung keine
generische Offenbarung, die sich auRBerhalb des

Zusammenhangs des Beispieles verallgemeinern lasst.

Demzufolge entsteht durch das Isolieren des Merkmals des
Molekulargewichts aus dem spezifischen Kontext von
Beispiel 1 und das "Transplantieren" dieses in den
wesentlich allgemeineren Kontext von Anspruch 1 ein
gegenlber der urspringlichen Anmeldung neuer
Informationsgehalt, namlich, dass das Molekulargewicht
unabhangig von den anderen Parametern des Beispiels ist.

Eine solche generische Offenbarung (Molekulargewicht
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ohne Angabe der weiteren Merkmale des Beispieles) hat
jedoch keine Grundlage in der ursprlinglich eingereichten

Anmeldung.

Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
Anspruch 1 aufgrund der Aufnahme des M, von 117.000 als
individualisierter Wert aus Beispiel 1 den

Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU nicht entspricht.

Eine Streichung dieses einschrankenden Merkmales ist
jedoch aufgrund von Artikel 123 (3) EPU nicht méglich,
well hierdurch der Schutzbereich gegenliber dem erteilten

Patent erweitert wulrde.

Anspruch 1 entspricht demzufolge den Erfordernissen vom

Artikel 123 (2) EPU nicht.

Auf diese Sachlage wurde bereits in Absatz 1 des
Bescheids vom 18. Januar 2005 hingewiesen (vgl. Punkt XI

der "Sachverhalt und Antrage").

Da die Beschwerdefihrerin mit Brief vom 8. Marz 2005
ihren Antrag auf mindliche Verhandlung zurlickgezogen hat
(vgl. XII oben), kann im schriftlichen Verfahren direkt

entschieden werden.



- 13 - T 0247/03

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gbrgmaier R. Young
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