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Sachverhalt und Antrage

V.

0155.D

Die Beschwerden betreffen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Europaische Patent
EP 1 222 148 Bl in geanderter Fassung auf Basis des
Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schreiben vom

26. Mair 2004, aufrechterhalten wurde.

Die Einspruchsabteilung wies den Hauptantrag wegen
mangelnder Neuheit im Hinblick auf die Entgegenhaltung

D5: EP A 0 507 046

zurick.

Hingegen war das Produkt nach Anspruch 1 und das
Verfahren nach Anspruch 3 gemall Hilfsantrag 1,
insbesondere die Kombination aus anspruchsgemalien
Granalienkernen und einer bindemittel-, emulgator-,
netz- und dispergiermittelfreien Umhillung nicht durch

den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt.

Gegen diese Entscheidung legte sowohl die
Patentinhaberin (im folgenden Beschwerdefuhrerin 1) als
auch die Einsprechende (im folgenden

Beschwerdefuhrerin 11) Beschwerde ein.

Die Beschwerdefuhrerin I reichte mit der
Beschwerdebegrindung neue Anspruchsatze als Hauptantrag
und Hilfsantrage 1 bis 6 ein.
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Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Farbpigmentgranalien fur das Einfarben von
Baustoffen, insbesondere zum Einfarben von Beton,
dadurch gekennzeichnet, dass die Granalien aus
bindemittelfreien Granalienkernen der KorngrofRe 0,1 bis
8 mm bestehen, die mit einer Umhullungsschicht aus einem
zerstorbaren Material umgeben sind zum Bewirken der
physikalischen Eigenschaften der Granalien, namlich der
Transport- und Lagerfahigkeit, wobei die Hulle zum
Zeitpunkt des Transports fest ist und annahernd gleiche
Beschaffenheit und Dicke aufweist und dass die Granalien

einen Feuchtegehalt <30 % aufweisen."

(Die Anderungen im Vergleich zum erteilten Anspruch sind
durch Fettdruck hervorgehoben).

Der im Anspruch 1 des Hauptantrags vorkommende Ausdruck
"anndhernd gleiche Beschaffenheit und Dicke™ findet sich
auch im Anspruch 1 samtlicher Hilfsantrédge in Form des
Ausdrucks "feste Hulle mit anndhernd gleicher
Beschaffenheit und Dicke'™ wieder.

Der Haupt- und der erste Hilfsantrag entsprechen den der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Antréagen.

Die Kammer erhob in einer Anlage zur Ladung zur
mundlichen Verhandlung Einwande mangelnder Klarheit
gegen das in die unabhangigen Anspriche aller Antrage
neu aufgenommene Merkmal "feste Hulle mit anndhernd
gleicher Beschaffenheit und Dicke".

In einem weiteren Bescheid vom 23. November 2007 lehnte

die Kammer die von der Beschwerdefuhrerin 11 angeregte
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Einstellung des Verfahrens wegen Erloschens des
Streitpatents ab, da kein ausreichender Nachweis eines
Erldschens in allen benannten Vertragsstaaten vorlag.
Sie forderte die Beschwerdefuhrerin I auf, mitzuteilen,
welche Sachantrage sie nunmehr stelle.

VI. Die Beschwerdefuhrerin 1 zog mit Schreiben vom
29. November 2007 ihren eingangs gestellten Antrag auf
mindliche Verhandlung zurick. Zu den Einwéanden der

Kammer hat sie nicht Stellung genommen.

VIl. Die Argumente der Beschwerdefiuhrerin 1, soweit sie flUr
die vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich

wie Folgt zusammenfassen:

In der Beschwerdebegrindung stellte die Beschwerde-
fuhrerin 1 die Unterschiede der beanspruchten
Farbpigmentgranalien im Vergleich mit durch
Nachgranulierung erhaltenen Produkten gemadfl der
Entgegenhaltung D5 heraus. Sie ging dabei auf den
Begriff "feste Hulle"™ ein, welcher im Gegensatz zu den
abriebgefahrdeten Aul’enschalen des Stands der Technik
die erfindungsgemédlen Granalien auszeichnete. Diese
wiesen anspruchsgemass eine "'feste Hulle ann&hernd
gleicher Beschaffenheit und Dicke'"™ auf. Die Kriterien
fur eine solche Hulle erschldssen sich dem Fachmann
anhand der im Patent (Spalte 1, Zeilen 20, 21; 23 - 25;
Spalte 3, Zeilen 19, 20) beschriebenen Nachteile
herkommlicher, abriebgefahrdeter, farbpigmenthaltiger
Hallen, und anhand der Ausfuhrungsbeispiele. In dem
Beispiel in Spalte 4, Zeile 19, werde beschrieben, wie
Polyvinylalkohol auf einen Granalienkern aufgetragen
werde, nicht in diesen eindringen konne und so eine

"feste Hulle™ bilde. Der Definition des Patents zufolge

0155.D
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seil die abriebgefahrdete Aullenschale gemdl der
Entgegenhaltung D5 keine "'feste Hulle"™ im Sinne des
Patents, weswegen die Entgegenhaltung D5 nicht
neuheitsschadlich sei.

VI1I. Die fur die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiuhrerin 11 sind im wesentlichen die folgenden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 laut dem von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Hilfsantrag 1 sei
nicht ausfihrbar (Artikel 100(b) EPU). Es fehlten
wesentliche Definitionen, so dass weder ein Fachmann auf
dem Gebiet der Pigment-Granulate noch die Offentlichkeit
feststellen kénne, ob ein Produkt unter das Streitpatent
falle. Insbesondere fehle eine Angabe dessen, was unter
"Verdichtung™, einem *"zerstdrbaren Material™ und unter
dem Begriff "annahernd gleicher Beschaffenheit und
Dicke'™ zu verstehen sei. Zu dem letzteren, in den
gednderten Anspruch aufgenommenen Merkmal fehlten im
Streitpatent jegliche Angaben oder Definitionen oder
Bezugnahmen auf den Stand der Technik, die solche

liefern kdénnten.

I1X. Die Beschwerdefuhrerin I beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der
Anspriuche 1 bis 6 gemal Hauptantrag, hilfsweise auf der
Basis der Anspriuche der Hilfsantrage 1 bis 6, alle
eingereicht mit der Beschwerdebegrindung vom
28. Juli 2005, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefuhrerin 11 beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Streitpatents.

0155.D
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Entscheidungsgrinde

1.

2.1

2.2

0155.D

Anderungen

Die i1n den Anspruchen des Hauptantrags und der
Hilfsantrage vorgenommenen Anderungen geniigen den
Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU. Eine
genaue Begrindung dazu eriubrigt sich, da das Patent aus

den nachfolgenden Griunden zu widerrufen ist.

Artikel 84 EPU (Deutlichkeit)

Um Artikel 84 EPU zu geniigen, missen die Patentanspriiche
deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung
gestutzt werden. Enthalt ein Anspruch ein Merkmal, das
unklar ist, so wird er nicht als deutlich im Sinne von
Artikel 84 EPU angesehen.

Die Beschwerdefuhrerin I hat im Beschwerdeverfahren die
unabhangigen Anspriuche samtlicher Antrage unter anderem
durch Aufnahme eines Merkmals abgeandert, das im
unabhangigen Anspruch 3 des Hauptantrags folgenden
Wortlaut hat:

"wobeil die Umhullungsschicht eine feste Hulle mit
annahernd gleicher Beschaffenheit und Dicke ist'.

Dasselbe Merkmal in gleicher Formulierung findet sich
auch 1n den unabh&ngigen Ansprichen gemald den
Hilfsantragen 1 und 2, 4 bis 6 und in Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3. In Anspruch 3 des Hilfsantrags 3 und im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6
lautet die entsprechende Formulierung:
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"wobei als Umhiullungsschicht eine feste Hulle mit
anndhernd gleicher Beschaffenheit und Dicke
aufgebracht wird".

In Anspruch 1 des Hauptantrags findet sich dasselbe
Merkmal 1n folgender, etwas abgeanderter Formulierung

wieder:

"wobel die Hulle zum Zeitpunkt des Transports fest
ist und annahernd gleiche Beschaffenheit und Dicke

aufweist'.

Dieses Merkmal, in all seinen Formulierungsvarianten,
verstollt nach Ansicht der Kammer gegen das Gebot der
Deutlichkeit des Artikels 84 EPU, und zwar aus den

nachstehenden Grinden.

Es i1st nicht klar, was unter dem Begriff "gleiche[r]
Beschaffenheit”™ zu verstehen sein soll, weil eine
Vergleichsreferenz fehlt. Die Beschreibung und das
einzige konkrete Beispiel zeigen, dass die chemische
Beschaffenheit des Granalienkerns und der Hulle
jedenfalls verschieden sind. Somit zielt das in Frage
stehende Merkmal offenbar nicht auf die chemische
Beschaffenheit ab. Beschreibung und Beispiel geben aber
keinen Anhaltspunkt, wie die Hulle sonst beschaffen sein
soll, um von "gleicher Beschaffenheit"” zu sein. Falls
darunter verstanden werden soll, dass die Hulle
gleichformig, gleichmallig oder sonstwie homogen
aufgebaut ist, so gibt es fur eine solche Interpretation
jedenfalls keine Basis in den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen.
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2.4 Die Beschwerdefuhrerin I verweist in der
Beschwerdebegrindung (Seite 1, letzter Absatz) auf
Absatz [0008] des Streitpatents und die dort
vorgenommene Abgrenzung gegenuber der Entgegenhaltung D5.
Die beschriebenen Nachteile der Nachgranulierung,
namlich das Entstehen einer abriebgefahrdeten
AuBRenschale von Partikeln und Bindemitteln, seien zur
Auslegung des patentgemalen Begriffs "feste Hulle
annahernd gleicher Dicke und Beschaffenheit"
heranzuziehen. Die Beschwerdefihrerin 1 hat sodann die
threr Meinung nach bestehenden Unterschiedsmerkmale
zwischen dem Gegenstand des Streitpatents und dem Stand
der Technik gemall Entgegenhaltung D5 unter anderem
anhand einer graphischen Gegenuberstellung von
skizzierten Granalien erlautert (siehe Seite 2 der
Beschwerdebegrindung) . Beim patentgemaflfen Produkt sind
schematisch ein bindemittelfreier Granalienkern
erkennbar sowie eine feste Hiulle, die in weiterer Folge
(Seite 3, zweiter und dritter Absatz) mit dem Ausdruck
"separate Umhullung annahernd gleicher Beschaffenheit
und Dicke™ bezeichnet wird. Danach gibt die
Beschwerdefuhrerin 1 unter Bezugnahme auf die
Beschreibung des Streitpatents Unterscheidungskriterien
zwischen einer "abriebgefahrdeten AulRenschale’™ gemaf
Stand der Technik einerseits und der "festen Hille
annédhernd gleicher Beschaffenheit und Dicke"

andererseits an, unter anderem, dass

- herkémmliche Granalien zur Staubentwicklung
neigten;

- die ''separate feste Hulle"™ frei sei von
Farbpigmenten;

0155.D
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- sie z.B. durch Aufspruhen einer Schmelze,
beispielsweise von Wachs, oder durch Auftragen
von Polyvinylalkohol erhalten werden kdnne.

Die Kammer akzeptiert, dass die feste AulRenhille frei
von Farbpigmenten sein soll, wodurch sie anders als Im
Stand der Technik nicht zum Abreiben von Farbpartikeln
neigt. Das Merkmal "Freisein von Farbpartikeln' steht
jedoch nicht zur Diskussion. Die Erlauterungen der
Beschwerdefihrerin 1 sind somit nicht geeignet, um zu
erklaren, was unter '‘gleicher Beschaffenheit” der Hulle
zu verstehen ist. Anhand der Skizze konnte vermutet
werden, dass die Dicke der AuBB3enhille Uber den Umfang
des Kerns annahernd konstant sein soll. Diese mit der
Beschwerdebegrindung eingereichte Skizze ist aber nicht
Bestandteil des Streitpatents und kann daher nicht zur
Auslegung dienen. Auch die Herstellweise der Aullenhulle
durch Auftragen von Wachs oder Polyvinylalkohol
impliziert nichts Konkretes hinsichtlich des
beanstandeten Merkmals. Ohne brauchbaren Hinweis in der
Beschreibung, wie der Begriff "annahernd gleiche
Beschaffenheit” auszulegen ist, ist er als solcher

unklar.

2.5 Die obigen Ausfuhrungen zum Mangel an Deutlichkeit
betreffen die unabhédngigen Anspriche samtlicher
vorliegender Antrage (Hauptantrag und Hilfsantridge 1 bis
6) (siehe Punkt 2.2).

Die Anspriche genugen daher nicht den Erfordernissen des
Artikels 84 EPU und sind demzufolge nicht zulassig.

0155.D



Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
C. Vodz G. Raths
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