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Sachverhalt und Antrage

. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat am
23. Dezember 2005 gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 24. Oktober 2005, das Patent zu
widerrufen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die
Beschwerdegebihr entrichtet und am 3. Marz 2006 die
Beschwerde schriftlich begrindet.

. Der Einspruch war auf die Einspruchsgrinde nach Artikel
100(a), (b) und (c) EPU gestitzt worden. Die
Einspruchsabteilung befand, dass die Erfindung nicht

ausfuhrbar sei.

I11.  Am 29. November 2007 fand eine miundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt,
hilfsweise auf der Basis des mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten ersten Hilfsantrages
oder auf der Basis des zweiten oder des dritten
Hilfsantrages, beide wahrend der miundlichen Verhandlung
eingereicht, aufrechtzuerhalten. Sie beantragte
ebenfalls, dass die Beschwerdekammer anstelle der
Einspruchsabteilung auch Uber die Ubrigen
Einspruchgrunde (Neuheit und erfinderische Tatigkeit)
entscheide.

Sie trug im Wesentlichen folgendes vor:

Fir eine bestimmte Spinnmaschine liege ein
Standardwertepaar fur die Cellulosehydratmenge und fur
die Spinngeschwindigkeit fest. Der Anspruch 1 aller

Antrage sei so auszulegen, dass von diesem
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Standartwertepaar ausgehend, die Erfindung darin bestehe
die Menge an Cellulosehydrat wie beansprucht zu
vermindern und die Spinngeschwindigkeit wie beansprucht
zu erhohen. Somit werde fUr eiln vorgegebenes
Standardwertepaar ein anderes erfindungsgemalies
Wertepaar fur dieselbe Spinnmaschine errechnet, so dass
dieses beanspruchte Wertepaar gegenitber den
entsprechenden Standardwertepaaren notwendigerweise neu

sel.

Die in den Hilfsantragen 2 und 3 vorgenommenen
Anderungen seien geringfugig und leicht Uberschaubar, so
dass diese diskutiert werden kdonnten, ohne dass eine
Verlegung der Verhandlung notig sei. Diese Anderungen
hdtten eine Basis iIn dem in der Patentschrift
angegebenen Beispiel 2, respektiv in Anspruch 3 wie
erteilt, und dienten dazu die Neuheit wieder
herzustellen, falls Anspruch 1 gemdfl} Hauptantrag und
Hilfsantrag 1 nicht im Sinne der Beschwerdefihrerin

ausgelegt werden sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat den
Ausftuhrungen der Beschwerdefuhrerin widersprochen und

Folgendes vorgebracht:

Das angefochtene Patent offenbare keine einzelnen
Wertepaare sondern beanspruche Wertbereiche die mit den
als Standard angegebenen Wertebereichen Uberlappen.

Die Hilfsantrage 2 und 3 seien nicht eindeutig gewadhrbar
auf einer prima facie Basis und werfen Fragen auf, deren
Behandlung der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der
mindlichen Verhandlung nicht zuzumuten sei. Diese
Hilfsantrage konnten deshalb in diesem Verfahrensstadium

nicht mehr zugelassen werden.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zuriuckzuweisen.

AV Anspruch 1 gemdfl} Hauptantrag (wie erteilt) lautet wie
folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstarkten,
schlauchformigen Nahrungsmittelhille auf der Basis von
regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dal}
darin eine um 10 bis 30 % gegenuber dem Standard, der 40
bis 55 g/m? an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge
an Viskoseldsung beil einer gegenudber dem ublichen Wert
von 20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhodhten

Spinngeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemédfl dem ersten Hilfsantrag lautet wie
folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstarkten,
schlauchformigen Nahrungsmittelhille auf der Basis von
regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dal}
darin eine um 10 bis 15 % gegenuber dem Standard, der 40
bis 55 g/m? an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge
an Viskoseldsung beil einer gegenuber dem ublichen Wert
von 20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhdhten
Spinngeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemal3 dem zweiten Hilfsantrag lautet wie
folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstarkten,
schlauchfoérmigen Nahrungsmittelhille auf der Basis von

regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dal
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darin eine um 10 bis 30 % gegenuber dem Standard, der 40
bis 55 g/m? an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge
an Viskoseldsung bei einer gegenuber dem uUblichen Wert
von 20 bis 28 m/min um mindestens 47 % erhohten
Spinngeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemall dem dritten Hilfsantrag lautet wie
folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstarkten,
schlauchformigen Nahrungsmittelhille auf der Basis von
regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dal}
darin eine um 10 bis 15 % gegenuber dem Standard, der 40
bis 55 g/m? an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge
an Viskoseldsung beil einer gegenuber dem ublichen Wert
von 20 bis 28 m/min um mindestens 60 % erhodhten

Spinngeschwindigkeit eingesetzt wird."

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zuléssig.
2. Auslegung des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des

ersten Hilfsantrags:

2.1 Anspruch 1 i1st dadurch gekennzeichnet, dass "eine um 10
bis 30 % (bzw. 15 %) gegenuber dem Standard, der 40 bis
55 g/m? an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an
Viskoseldsung beil einer gegenuber dem tUblichen Wert von
20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhdhten
Spinngeschwindigkeit eingesetzt wird."
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2.2 Die Beschwerdefuhrerin hat vorgebracht, dass die als
Standart bezeichneten Bereiche nicht Bereiche des Stands
der Technik seien.

Als "Standard"™ wird Ublicherweise etwas bezeichnet, das
"normal™ oder "Ublich”™ ist. Gemall der Patentschrift sind
die Werte die als "Standard'™ angegeben sind, diejenigen
die normalerweise bei einer Spinnmaschine gemald dem
Stand der Technik am Anmeldungstag vorlagen. Es ist
daher nicht nachvollziehbar weshalb diese Standardwerte

keine Werte gemal dem Stand der Technik sein sollten.

2.3 Es ist nicht bestritten worden, dass es zum normalen
Fachwissen gehért, bei unveranderter Zusammensetzung der
Bader und gleich bleibender Spinnmaschine, eine
Verringerung, bzw. Erhdéhung der Menge an Viskoselésung,
durch eine groflere, bzw. kleinere Spinngeschwindigkeit

auszugleichen.

Ein Fachmann wirde daher die in Anspruch 1 gegebenen
Standardwerte eher so verstehen, dass einer
Cellulosehydratmenge von 40 g/m? eine
Spinngeschwindigkeit von 28 m/min zuzuordnen ist,
wahrend einer Cellulosehydratmenge von 55 g/m? eine

Spinngeschwindigkeit von 20 m/min zuzuordnen ist.

3. Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten
Hilfsantrags:

3.1 Unter den erfindungsgeméllen Bereichen, die sowohl 1m
Anspruch 1 des Hauptantrags als auch in Anspruch 1 des
ersten Hilfsantrags beansprucht werden, kénnen u. a. die
beiden folgenden Bereiche definiert werden:

0195.D



3.2

4.2

0195.D

-6 - T 1598705

Eine um 10% gegenuber dem Standard verminderte
Cellulosehydratmenge, die den Bereich 36 g/m? bis

49,5 g/m? ((40 - 10%) bis (55 - 10%)) ergibt, in
Verbindung mit einer um 25% gegenudber dem Standard
erhohten Spinngeschwindigkeit, die den Bereich 25 m/min
bis 35 m/min ((20 + 25%) bis (28 + 25%)) ergibt.

Eines der Wertepaare, die zum Standard gehdren, setzt
sich aus einer Cellulosehydratmenge von 40 g/m? und einer
Spinngeschwindigkeit von 28 m/min zusammen (siehe
Abschnitt 2.4).

Dieses Standardwertepaar fallt jedoch in die oben
definierten beanspruchten Bereiche fir
Cellulosehydratmenge und Spinngeschwindigkeit, daher
sind diese beanspruchten Bereiche gegeniber dem Standard
nicht mehr neu.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht neu gegenitber dem in

der Streitpatentschrift anerkannten stand der Technik.

Zuléassigkeit des zweiten und des dritten Hilfsantrages:

Da diese Antrage zum ersten Mal wahrend der mindlichen
Verhandlung uberreicht worden sind, liegt es im Ermessen
der Kammer sie zum Verfahren zuzulassen. Es ist standige
Rechtsprechung, als wesentliches Kriterium der Frage
nachzugehen, ob die geadnderten Patentanspriche 1 dieser
Antrage eindeutig gewdhrbar sind.

Im vorliegenden Fall wird gemdlR Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags die Spinngeschwindigkeit um mindestens 47%
erhoht.

Die Beschwerdefuhrerin halt den spezifische Wert von 47%
durch Beispiel 2 der Streitpatentschrift fur offenbart.



-7 - T 1598705

Wie bereits ausgefuhrt (siehe Abschnitte 2.3 und 2.4),
sind Viskoselosungsmenge und Spinngeschwindigkeit nicht
ganzlich unabhangig voneinander einstellbar. In dem
besagten Beispiel wird angegeben, dass die 47% Erh6hung
der Spinngeschwindigkeit bei einer um 15% verringerten
Menge an Viskosel6sung eingestellt wurde.

Dass dieser Wert ein Mindestwert fur die Erhdhung der
Spinngeschwindigkeit sein soll und fir einen
Viskoseldsungsmengenbereich von minus 10 bis minus 30%
gleichermaRen gelten soll, ist diesem Beispiel nicht zu

entnehmen.

Folglich ist dieser geanderte Anspruch 1 nicht prima
facie eindeutig gewahrbar in Hinblick auf die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.

4.3 Gemal Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags wird die
Spinngeschwindigkeit um mindestens 60% erhoht. Eine
Basis fiir diese Anderung hat die Beschwerdefihrerin in
den Anspriuchen 1 und 3 wie erteilt gesehen. Der erteilte
Anspruch 1 offenbart, dass die Spinngeschwindigkeit um
mindestens 25% erhoht wird. Dieser theoretische Bereich
ohne Endwert ist aber sehr grof3 und die praktischen
Anweisungen, die in der Streitpatentschrift angegeben
sind, beziehen sich dagegen nur auf einen kleineren

Bereich von 30 bis 60%, siehe Anspruch 3 wie erteilt.

Es 1st fur einen Fachmann offensichtlich, dass die
Erh6éhung der Spinngeschwindigkeit sich nicht ins
Unendliche ausdehnen kann. Er wird sich daher die in der
Patentschrift definierten Werte ansehen und daraus eine

obere Grenze ableiten. In den Beispielen wird eine
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Erh6éhung um 30, 47 und 55% offenbart. Anspruch 3 gibt
60% als obere Grenze an. Ein Fachmann wird mithin nur

diesen kleineren Bereich von 25 bis 60% betrachten.

Dass die Erh6hung mindestens 60% betragen soll, also
ganzlich daruber liegt, ist nicht eindeutig der
Patentschrift zu entnehmen.

Daher ist dieser geanderte Anspruchs 1 in Hinblick auf
die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU nicht prima

facie eindeutig gewahrbar.

4.4 Gemall Artikel 10b (3) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) werden nach Anberaumung der
mindlichen Verhandlung eingereichte Anderungen nicht
zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung
der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung

der mundlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Wirde die Kammer diese wahrend der miundlichen
Verhandlung uberreichten Hilfsantrage 2 und 3 zulassen,
so musste sie gemald Artikel 10 b (2) VOBK eiln geéndertes
Vorbringen der Beschwerdegegnerin, d.h. eine
ausftuhrliche Stellungnahme sowie moglicherweise neue
Tatsachen und Beweismittel, z_.B. neue Entgegenhaltungen
zur Stutzung der vorgebrachten Argumentation ebenfalls
zulassen.

Dies konnte zu einer Verlegung der mundlichen
Verhandlung oder zu einer Zuruckverweisung der Sache an
die erste Instanz fuhren, da Vergleichstests auch
nachgereicht werden konnten, um zu untermauern, dass die
Erfindung nicht Uber den gesamten Bereich von mehr als
47% (Hilfsantrag 2) bzw. von mehr als 60% (Hilfsantrag 3)

ausfuhrbar ist. Eine Nachrecherche wire auch nicht
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auszuschliellen, da u. a. der Anfangswert (47%) des im
Hilfsantrag 2 definierten Bereichs nicht urspriunglich
beansprucht war. Diese verspéatet eingereichten
Hilfsantrage 2 und 3 werfen somit Fragen auf, deren
Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) ohne Verlegung der miundlichen
Verhandlung nicht zuzumuten ist.

4.5 Aus diesen Grunden koénnen der zweite und der dritte

Hilfsantrag nicht zugelassen werden.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte
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