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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 7. August 2006
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 01925478.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die europaische Patentanmeldung 01 925 478.8,
eingereicht am 16. Marz 2001 als internationale
Anmeldung PCT/EP01/03030 war unter der Nr. WO0-01/88022
am 22. November 2001 veroffentlicht worden. Mit
Entscheidung vom 7. August 2006 wurde sie von der

Priufungsabteilung zurickgewiesen.

1. Der Entscheidung lagen die am 13. April 2005
eingegangenen Anspriuche 1 bis 6, betreffend eine
mehrschichtige, elastische non-PVC Folie zugrunde. Die

unabhangigen Anspriuche 1, 5 und 6 lauteten:

1. Mehrschichtige, elastische non-PVC Folie auf
Polypropylen-Basis, welche Im wesentlichen nicht
verstreckt ist (d.h. eine Orientierung von weniger als
etwa 2% aufweist) und deren Spannungs-Dehnungs-Diagramm
keinen Punkt aufweist, in welchem die Steigung des

Graphen <0 ist.
5. Verwendung einer Folie nach einem oder mehreren der
Anspriuche 1 bis 4 zur Herstellung von medizinischen

Beuteln.

6. Medizinische Beutel, umfassend mindestens eine Folie
nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 4."

Die abhangigen Anspriche 2 bis 4 betrafen bevorzugte
AusfTihrungsformen der Folie gemald Anspruch 1.

I11. Die Zuruckweisung wurde damit begrindet, dass der
beanspruchte Gegenstand gegentber dem Dokument
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D5: EP — A - 0 739 713

nicht neu sei, das Erfordernis der Klarheit nicht
gegeben sei und die Erfindung nicht ausreichend
offenbart sei. Deshalb seien die Erfordernisse der
Artikel 54, 84 und 83 EPU 1973 nicht erfullt.

Zur Begrundung fuhrte die Prufungsabteilung aus, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 der im Versuch B in D5
offenbarten siebenschichtigen Folie vorweggenommen sei.
Die im Anspruch geforderte Charakteristik des Spannungs-
Dehnungs-Diagramms in D5 seil zwar nicht explizit
offenbart, ergebe sich jedoch implizit daraus, dass die
bekannte Mehrschichtfolie Propylen enthalte, elastisch

und nicht verstreckt sei.

Bezuglich Artikel 83 EPU 1973 vertrat die
Priufungsabteilung die Auffassung, dass der Fachmann auf
Basis der vorliegenden Anmeldung nicht in der Lage sei,
auBer den auf den drei spezifisch genannten
Polypropylenen basierenden Folien weitere Folien mit der
anspruchsgemallen Spannungs-Dehnungscharakteristik

herzustellen.

Die Prufungsabteilung stellte weiterhin fest, dass der
Ausdruck "im wesentlichen nicht verstreckt (d.h. eine
Orientierung von weniger als etwa 2% aufweist)' unklar

sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Anmelderin) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
(Jetzt Thomas Nicola) am 9. Oktober 2006 unter
gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebuhr



C2665.D

-3 - T 0147/07

Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegrindung ist am
18. Dezember 2006 eingegangen.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Basis der Anspriche 1 bis 6, eingereicht am
13. April 2005, hilfsweise auf Basis der Anspruche 1 bis
6, eingereicht am 18. Dezember 2006 mit der

Beschwerdebegrindung.

Anspruch 1 des Hilfsantrags lautete:

"1. Dreischichtige, elastische non-PVC Folie, welche
nicht verstreckt ist und deren Spannungs-Dehnungs-
Diagramm keinen Punkt aufweist, in welchem die Steigung
des Graphen < 0 ist, umfassend mindestens einen
teilkristallinen Kunststoff mit einem
Kristallisationsgrad von <50%, welcher aus flexiblen

Polyolefinen auf Polypropylenbasis ausgewdhlt ist.”

Anspruche 2 bis 6 waren identisch mit den entsprechenden
Ansprichen des Hauptantrages.

Mit Bescheid vom 27. August 2009 teilte die Kammer der
Beschwerdefuhrerin mit, dass sie der Auffassung sei,
dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 83
EPU 1973 nicht erfiulle. Die in den Anspruch 1 des
Hilfsantrags aufgenommene Definition des Polymers raume
jedoch die Bedenken der Kammer beziuglich der
AusfTihrbarkeit aus. Die Kammer stellte weiter fest, dass
die Anspriche des Hilfsantrags auch die Erfordernisse
der Artikel 84 und 54 EPU 1973 erfullen und sie unter
diesen Umstadnden beabsichtige, die Angelegenheit zur
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weiteren Behandlung an die Prifungsabteilung

zuriuckzuverweisen.

Mit Schreiben vom 6. November 2009 beantragte die
Beschwerdefuhrerin das Verfahren auf Basis des
Hilfsantrags fortzusetzen. Sie teilte aullerdem mit, dass
sie thren Antrag auf mundliche Verhandlung unter der
Bedingung zuricknehme, dass die Kammer anerkenne, dass
der Hilfsantrag die Erfordernisse der Artikel 84 und 54
EPU 1973 erfullt.

Die schriftlich vorgetragenen Argumente der
Beschwerdefihrerin, soweit sie fur diese Entscheidung

relevant sind, konnen wie folgt zusammengefasst werden:

— Die Prazisierung des Ausdrucks "im wesentlichen nicht
verstreckt" durch Streichung des Begriffs "im
wesentlichen”™ sollte die Bedenken beziuglich

mangelnder Klarheit ausraumen.

— Die erfindungsgemalle Lehre enthalte ausreichende
Informationen zur Vorauswahl des Materials fur die
Folie. Es handle es sich um ein elastisches, nicht
verstrecktes non-PVC Material, umfassend ein
teilkristallines flexibles Polyolefin auf
Polypropylenbasis mit einem Kristallisationsgrad von
<50%. Die Beschreibung nenne Beispiele fiur solche
Materialien. Der Fachmann konne somit ohne Weiteres
eine Vorauswahl treffen und in einfacher Weise
mittels Routineversuchen ermitteln, ob ein bestimmtes
Material geeignet sel.

— Ferner sei der Gegenstand der vorliegenden Anspriche,

die die Prazisierungen enthalten, dass die Folie aus



VIII.

-5 - T 0147/07

drei Schichten bestehen muss und das Polymer auf
Polypropylenbasis teilkristallin mit einem
kristallinen Anteil von unter 50% sein muss, nicht iIn
D5 offenbart.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der
Anspriuche 1 bis 6 des Hilfsantrags, eingereicht am

18. Dezember 2006 zu erteilen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
HILFSANTRAG

2. Anderungen (Artikel 123 (2) EPOU)

2.1
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Anspruch 1 wurde gegeniber der urspringlichen Fassung
dieses Anspruchs durch Aufnahme einiger Merkmale aus der
Beschreibung erganzt. Diese Anderungen sind in der

Beschreibung wie folgt offenbart:

Die Tatsache, dass bevorzugt eine teilkristalline
polymere Verbindung mit einem Kristallisationsgrad von
<50% eingesetzt wird, steht auf Seite 5, dritter Absatz
der Beschreibung. Dass bevorzugt flexible Polyolefine
auf Propylenbasis verwendet werden, findet sich auf
Seite 5 funfter Absatz. Eine dreischichtige Folie ist iIn
Figur 3 und Beispiel 2 gezeigt. In dem Beispiel sind
auBerdem alle wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 in
Kombination offenbart.
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AuRerdem wurden im Anspruch 1 im Ausdruck *im
wesentlichen nicht verstreckt” die Worter "im
wesentlichen" gestrichen, um den Einwand mangelnder

Klarheit auszuraumen.

Die Ubrigen Anspriche 2 bis 6 entsprechen den
Ansprichen 2, 3 und 9 bis 11 der urspriunglich

eingereichten Fassung.

Die Anspriche sind demzufolge im Hinblick auf
Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Zuruckweisungsgrinde

Die Prufungsabteilung hat die Anmeldung wegen mangelnder
Neuheit (Artikel 54 EPU 1973) gegeniiber dem Dokument D5,
mangelnder Ausfihrbarkeit (Artikel 83 EPU 1973) und

mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPU 1973) zuriickgewiesen.

Alle Zuriuckweisungsgrinde sind durch den nun geltenden

Anspruch 1 ausgeraumt:

Durch Beschrankung des Anspruchsgegenstands auf eine
dreischichtige Folie ist die im Versuch B des Dokuments
D5 offenbarte siebenschichtige Folie nicht mehr
neuheitsschadlich. Die Erfordernisse des Artikels 54 EPU
1973 sind daher gegenuber diesem Dokument erfullt.

Der neuformulierte Anspruch 1, In dem der Ausdruck ""im
wesentlichen nicht verstreckt (d.h. eine Orientierung
von weniger als etwa 2% aufweist)" durch der Ausdruck
"nicht verstreckt" ersetzt wurde, i1st beziuglich
mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPU 1973) nicht mehr zu

beanstanden.
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Die Prazisierungen im Anspruch 1 erméglichen dem
Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Ermittlung eilnes
fur die Folie geeigneten Materials. Es handelt es sich
nun um ein elastisches, nicht verstrecktes non-PVC
Material auf Polypropylenbasis mit einem
Kristallisationsgrad von < 50%. Die Beschreibung nennt
Beispiele fur solche Materialien. Dariber hinaus enthalt
diese detaillierte Angaben zur Ermittlung des Spannungs-
Dehnungs-Diagramms (siehe Seite 5, Zeilen 4 - 16). Der
Fachmann kann damit ohne Weiteres eine Vorauswahl
treffen und auf einfache Weise iIn Routinenversuchen
ermitteln, ob ein bestimmtes Material fur die Folie
geeignet ist. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPU 1973

sind daher erfullt.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Artikel 111 (1) EPU 1973 bestimmt, dass die
Beschwerdekammer nach der Prifung, ob die Beschwerde
begrindet ist, Uber diese entscheidet. Dabei wird sie
entweder im Rahmen der Zustandigkeit der
Prifungsabteilung tatig, oder verweist die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung zurick. Die Prifungsabteilung
hat 1n threr Entscheidung die Frage der erfinderischen
Tatigkeit nicht behandelt. Im Hinblick darauf Ubt die
Kammer 1hr Ermessen dahingehend aus, dass sie die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die

Priufungsabteilung zurickverweist.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens auf
Grundlage des Hilfsantrags (Anspriche 1 bis 6
eingereicht am 18. Dezember 2006) an die

Prifungsabteilung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Rohn P. Kitzmantel
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