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Sachverhalt und Antréage

C5767.D

Di e Beschwerde der Ei nsprechenden (Beschwerdef Ghrerin)
richtet sich gegen die am 31. Mai 2007 schriftlich

er gangene Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
vom 23. April 2007, in der diese festgestellt hatte,
dass das europai sche Patent 0 856 772 ( Annel denummer

98 100 783.4) unter Berucksichtigung der im Ei nspruchs-
ver f ahren vorgenommenen Anderungen den Erforderni ssen

des EPU geniigt e.

Die urspriunglich eingereichte Fassung der Anspriche 1, 5,
6, 11 und 13 lautete wie folgt:

"1. Photopol yneri si erbares Gemi sch enthal tend

a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol ynerisierbare, ethylenisch
ungesattigte Verbi ndung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi ni ti at orsystem
dadurch gekennzei chnet, dal
es mndestens ein radiales (Polystyrol-Pol ybutadi en),X Bl ock-
copolymer, mt X = Sn oder Si und n = 2 oder 4, enthalt, das
ein mttleres Ml ekul argewi cht M, von 80 000 - 300 000 und eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat, weniger
als 15 Gew. - % Di bl ockcopol ynere enthalt und mt bis zu 50 Gew. -
% m ndestens eines Paraffindls verstreckt ist.

5. Photopol ymeri si erbares Gem sch gema3 Anspruch 1-4, dadurch
gekennzei chnet, dass das Paraffindl weniger als 10 Gew. -%
aromat i sche Verbi ndungen ent hal t.

6. Photopol yneri si erbares Gemi sch gema3 Anspruch 1-5, dadurch
gekennzei chnet, dall das radi al e (Pol ystyrol - Pol ybut adi en) ,X
Bl ockcopol ymer weniger als 10 Gew. - % Di bl ockcopol ynere enthélt.

11. Photopol yneri si erbare Druckplatte unfassend ei nen Schichttréager,
nm ndest ens ei ne phot opol yneri si erbare Schicht und ein Deck-
el ement, dadurch gekennzei chnet, dass di e photopol yneri si erbare
Schi cht aus ei nem phot opol yreri si erbaren Gemi sch genmal3 Anspruch
1-10 besteht.
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13. Fl exographi sche Druckform herstell bar aus ei ner photopol yneri -

si erbaren Druckpl atte gemiR ei nem der Anspriiche 11 oder 12."

Di e Ubrigen der insgesant 13 Anspriche waren abhangig
und auf die jeweiligen vorangehenden den gl ei chen
Gegenst and betreffenden Anspriche rickbezogen.

Die erteilte Fassung unterschied sich hiervon nur in den
Ansprichen 1 und 6 (i m Fol genden sind Anderungen
gegentber der obigen Urfassung stets mttels Durch-

strei chung bzw. Fettdruck kenntlich genmacht):

"1. Photopol yneri si erbares Geni sch enthaltend

a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol ynerisierbare, ethylenisch
ungesattigte Verbindung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi niti at or system
dadurch gekennzei chnet, dass
es mndestens ein radiales (Polystyrol-Pol ybutadi en),X Bl ock-
copolyrmer, mt X = Sn oder Si und n = 2eoder 4, enthadlt, das
ein mttleres Ml ekulargewi cht M, von 80 000 - 300 000 und, eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat+~ und
ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von weniger—als >0 - 15 Gew. - %
enthalt aufweist und mt bis—=zu >0 - 50 Gew. -% m ndestens eines

Par af fi nd6l s verstreckt ist.

6. Phot opol yneri si erbares Gem sch genmal3 Anspruch 1-5, dadurch
gekennzei chnet, dass das radial e (Pol ystyrol-Pol ybut adi en) ,X
Bl ockcopol yner einen Di bl ockcopol yner egehalt von weni-ger

als >0 - 10 Gew. - % Di-bleockecopolymere—enthalt aufweist."”

Am 3. Marz 2003 war unter Zitierung von drei Entgegen-
hal t ungen gegen das Patent Ei nspruch ei ngel egt worden.
Al's Ei nspruchsgrinde wurden unzul &ssi ge Erweiterung
gemal Arti kel 123(2) EPU 1973, fehlende Neuheit und
mangel nde erfinderische Tatigkeit geltend genmacht, d.h.
Ei nspruchsgriinde gemaR Artikel 100 c¢) und 100 a) EPU
1973.



V.

C5767.D

- 3 - T 1379/ 07

Der angef ocht enen Entschei dung | agen ei n Hauptantrag
sowe zwei Hilfsantrage (alle mt Schriftsatz vom

23. Februar 2007 ei ngereicht) zugrunde. Die Anspriuche 1,
6 und 11 des Hauptantrags | auteten:

"1. Photopol yneri si erbares Gemi sch enthal tend
a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol ynerisierbare, ethylenisch
ungesattigte Verbindung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi niti at orsystem
dadurch gekennzei chnet, dass
es mndestens ein radiales (Polystyrol-Pol ybutadi en),X Bl ock-
copolyrmer, mt X = Sn oder Si und n = 2-eoder 4, enthdlt, das
ein mttleres Ml ekulargewi cht M, von 80 000 - 300 000 und, eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat+~ und
ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew. - %
enthalt aufweist und mt bis—=zu >0 - 50 Gew. -% m ndestens eines

Paraf fi nd6l s verstreckt ist.

6. Photopol yneri si erbares Geni sch genal3 Anspruch 1-5, dadurch
gekennzei chnet, dass das radial e (Pol ystyrol-Pol ybut adi en) ,X
Bl ockcopol ynmer ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weni ger

als 10 Gew. - % Bi-blockeopolyrere—enthdlt auf wei st.

11. Photopol yneri si erbare Druckplatte unfassend ei nen Schichttréager
nm ndest ens ei ne phot opol yneri si erbare Schicht und ein Deck-
el ement, dadurch gekennzei chnet, dass di e photopol yneri si erbare
Schi cht aus ei nem phot opol yreri si er baren Gemi sch genmal3 Anspruch

1- 100 besteht."

I n der am Ende ei ner nundlichen Verhandl ung verkindet en
ZwW schenent schei dung kam di e Ei nspruchsabteil ung zum

Schl uss, dass der obige Hauptantrag mt Artikel 123(2)
EPU 1973 im Ei nkl ang stehe. So interpretierte die

Ei nspruchsabtei l ung di e urspringliche Formulierung

"weni ger als 15 Gew. -% Di bl ockcopol ymer enthalt" dahi ngehend,
dass "eine gew sse Menge an Di bl ockcopol yner vor handen sein
nmu3. Ware die Menge null, dann ergabe di e Verwendung des

Ausdruckes 'enthalt' keinen Sinn.". Die Situation sei
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ver gl ei chbar zu der der Verstreckung des radial en

Bl ockcopol yners mt Paraffinél, wo eine Verstreckung in
Abwesenheit von A sich als nicht niglich erweise, eine
Untergrenze fur die O nmenge aber ebenfalls nicht
angegeben sei. Aus der gesanten Lehre der Beschrei bung
sei das Vorhandensein von Di bl ockcopol yner(en) als ein
wesent | i ches Merknmal des beanspruchten Gegenstandes zu
betrachten (Nr. 2.2 der Entschei dungsgrinde).

Aullerdem sah sie die Erfordernisse der Artikel 123(3)
und 54 EPU 1973 als erfullt an und gel angte auRerdem zur
Ansi cht, dass der Gegenstand des Streitpatents auch auf

erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Gegen di ese Zw schenent schei dung erhob di e Ei nsprechende
am 10. August 2007 Beschwerde und entrichtete gl eich-
zeitig die vorgeschriebene Gebihr. In ihrer Beschwerde-
begr indung, die am 10. Oktober 2007 einging, verfolgte
di e Beschwerdef Uhrerin die Ei nwande unzul &ssi ger
Erwei t erung uUber den Inhalt der urspringlich

ei ngerei chten Fassung der Anneldung ("Urtext") und man-
gel nder erfinderischer Tatigkeit weiter und zitierte zum

| et zt genannten Ei nwand drei weitere Entgegenhal tungen.

Mt der Beschwerdeerw derung vom 2. Juni 2008
beantragten di e bei den Beschwer degegneri nnen (Patent-

i nhaberinnen) als Hauptantrag di e Aufrechterhal tung des
Streitpatents i mvon der Einspruchsabteilung aufrecht-
er hal t enen gednderten Unfang und rei chten zudem zwei

Hi | f santr&ge ein. Aul3erdem w dersprachen sie den

Ei nwanden und Argunent en der Beschwerdef Ghrerin.

Am 19. Januar 2011 |ud die Kanmer die Parteien zur
mindl i chen Ver handl ung am 1. April 2011. Dieser Ladung
war ein Bescheid beigefigt, in demdie Kanmer ihre
vor | dufi ge Ei nschéatzung des Falles unter Bezugnahne auf
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di e vorliegenden Anspruchssatze und di e Argunente der

bei den Seiten darl egte.

Mt einemweiteren Schriftsatz vom1l. Mirz 2011 reichten
di e bei den Beschwer degegneri nnen dar auf hi n den Haupt -
antrag und die beiden bereits vorliegenden H | fsantrage
i n gednderter Form erneut sowi e zusatzlich einen dritten
Hi | fsantrag ein. Diese drei Hilfsantrédge wurden in der
nmindl i chen Ver handl ung am 1. April 2011 schlief3lich
durch zwei Hilfsantrdge (mt 13 bzw. 10 Ansprichen)
ersetzt. In den i mFol genden w eder gegebenen Anspr ichen
si nd Anderungen gegeniiber der Urfassung (Abschnitt 11,
oben) w eder durch Durchstrei chungen bzw. Fettdruck

kenntlich genacht.

(1) Der nun anhangi ge Hauptantrag unterschied sich

| ediglich durch die Anspriche 1 und 6 von der Urfassung.
Davon abgesehen war die unrichtige Bezugnahme auf
"Anspruch 1-100" in Anspruch 11 des Anspruchssatzes, auf
dem die Streitentschei dung beruhte (Abschnitt V, oben),
in "Anspruch 1-10" berichtigt worden. D e Anspriche 1 und

6 |l auteten nun fol gender mal3en:

"1. Photopol yneri si erbares Geni sch enthal tend

a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol yneri si erbare, ethylenisch
ungesattigte Verbindung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi niti at orsystem
dadurch gekennzei chnet, dass
es mndestens ein radiales (Polystyrol-Pol ybutadi en),X Bl ock-
copolyrmer, mt X = Sah—eoder Si und n = 2-oder 4, enthalt, das
ein mttleres Ml ekul argewi cht M, von 80 000 - 300 000 und, eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat+~ und
ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew. -%
epthalt aufweist und mt bis—2zu >0 - 50 Gew. - % ni ndest ens ei nes

Par af fi nd6l s verstreckt ist.
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6. Phot opol yneri si erbares Gem sch genmal3 Anspruch 1-5, dadurch
gekennzei chnet, dass das radial e (Pol ystyrol-Pol ybut adi en) X
Bl ockcopol ynmer ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weni ger

als 10 Gew. - % Di-blockcopolyrmere—enthialt aufweist."

(2) D e letzte Fassung der Anspriche des ersten Hilfs-
antrags unterschied sich nur durch den Mengenbereich des
Par af fi ndl gehalts in Anspruch 1 von der des anhangi gen
Haupt antrags. Anspruch 1 des Hilfsantrags |autete nun:

"1. Photopol ynerisierbares Gem sch enthal tend
a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol yneri si erbare, ethylenisch
ungesattigte Verbi ndung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi ni ti at or system
dadurch gekennzei chnet, dass
es m ndestens ein radial es (Pol ystyrol -Pol ybut adi en) ,X Bl ock-
copolyner, mt X = Saeoder Si und n = 2oder 4, enthdlt, das ein
mttleres Ml ekul argewi cht M, von 80 000 - 300 000 und, eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat+ und ei nen
Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew. - % enthalt+
aufwei st und mit bis—24 25 - 50 Gew. - % ni ndestens eines Paraffindls

verstreckt ist.

(3) Der zweite Hilfsantrag unterschied sich nur am Ende
von Anspruch 1 vom anhangi gen Hauptantrag durch die

Anf tigung der Merknal e von dessen Ansprichen 8, 9 und 10
und durch den Ersatz der hierdurch Uberflldssig

gewor denen Anspriuche 8 bis 10 durch die umunmrerierten
und daran angepassten vorherigen Anspriche 11 bis 13.

Anspruch 1 dieses zweiten Hilfsantrags | autete nun:

"1. Photopol yneri si erbares Gemi sch enthaltend
a) mindestens ein elastonmeres Bindemttel,
b) m ndestens ei ne photopol yneri si erbare, ethylenisch
ungesattigte Verbindung,
c) mindestens einen Photoinitiator oder ein
Phot oi ni ti at or system
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dadurch gekennzei chnet, dass

es mndestens ein radial es (Polystyrol-Pol ybutadi en) ,X Bl ock-
copolymer, mt X = Sapeoder Si und n = 2-eder 4, enthalt, das
ein mttleres Ml ekul argewi cht M, von 80 000 - 300 000 und, eine
Mol ekul ar gewi cht sverteilung (M/ M) von 1.00 - 1.40 hat— und

ei nen Di bl ockcopol ynergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew. - %
epthalt aufweist und mt bis—2zu >0 - 50 Gew. - % ni ndest ens ei nes
Paraffindls verstreckt ist, die Harte des nicht-photopol yneri -
sierten CGeni schs genessen als Shore A Harte nach DI N 53. 505

e 20 ist, die Harte des photopol ynerisierten Gem schs genessen
als Shore A Harte nach DI N 53.505 « 40, bevorzugt 38, ist und
die Differenz zw schen Harte des photopol ynerisierten Gem schs
und des nicht-photopol ynerisierten Gem schs genessen als Shore

A Harten nach DIN 53.505 « 22, bevorzugt 20 ist."

Am 1. April 2011 fand vor der Kammer die anberaunte
nmindl i che Verhandl ung in Gegenwart der europai schen
Patentvertreter beider Seiten statt.

Die Argunente der Beschwerdefidhrerin kdénnen wi e fol gt

zusammengef asst wer den:

(1) Der Einwand unzul &ssiger Erweiterung wurde mt der
Anderung der Prozentangabe des Di bl ockcopol yners in
Anspruch 1 begrindet. |nsbesondere sei nicht klar, auf
wel che Stellen der urspriunglichen Ofenbarung sich die
Ansi cht der Einspruchsabteilung stitzte, das

Vor handensei n von Di bl ockcopol yner sei "als ein
wesent | i ches Merkmal des beansprucht en Gegenstands zu
betrachten". I m H nblick auf den Wortlaut von Anspruch 1
gebe es einen Unterschied zw schen dem was explizit

of fenbart sei (also der O fenbarung sel bst), und dem

was von der O f enbarung denkgesetzlich mtunfasst werde.

Wenngl ei ch unendlich viele alternative Unterbereiche vom
Bereich unter 15 Gew. -% m tunfasst wirden, fur die eine
Rei he anderer denkbarer und w |l kurlich auswéhl barer

Unt ergrenzen benannt werden konnten, so gelte doch far
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sie alle, auch fir die in Anspruch 1 eingefigte
Untergrenze von ">0", dass keine in der ursprunglichen

Annel dung of fenbart sei.

(2) Auch werde i mAnspruch 1 in seiner urspringlich

ei ngerei chten Fassung durch den Begriff "enthalt" nichts
uber die tatsachliche An- oder Abwesenheit von Di bl ock-
copol yneren i m beanspruchten Gem sch ausgesagt. Vi el nehr
sei dadurch zusammen mt der angegebenen Cbergrenze nur
di e vom radi al en Bl ockcopol yner ei nzuhal t ende
Spezifikation definiert worden, d.h. der ndgliche
Mengenberei ch, in dem sich ein Diblockcopol ynergehal t
gemald dem urspringlichen Anspruch 1 habe bewegen koénnen.
I n anderen Worten, die Angabe habe | ediglich den

zul 8ssi gen Rei nheitsgrad des radi al en Bl ockcopol yners
beschri eben, wel ches demmach nur einen D bl ockcopol yner -
gehalt von weniger als 15 Gew. -% bevorzugt weniger als
10 Gew. -% (wi e i mursprunglichen Anspruch 6) enthalten
durfte. Diesel be Chergrenze wie in Anspruch 6 sei auch
in Beispiel 1, wie urspringlich eingereicht, angegeben
wor den, wo auch noch als weitere Merkmal e dieser

Spezifi kation das Ml ekul argewi cht und di e Ml ekul ar -
gewi cht sverteil ung benannt seien. Auch diese niedrigere
Qoergrenze von <10 Gew. -% i mursprunglichen Beispiel 1
habe nichts Uber die tatséchliche An- oder Abwesenheit
von Di bl ockcopol yneren ausgesagt. Zudem sei z.B. auf
Seite 4, unten, bzw Seite 9, Zeile 8 des Utextes
dassel be wie i murspriunglichen Anspruch 6 auch ohne
Verwendung von "enthalt" bzw. "enthalten" ("mt ...einem

Di bl ockcopol ynergehalt von < 10 Gew.-% bzw. "nmit weniger als

10 Gew. - % Di bl ockcopol yneren") ausgedr uckt worden.

(3) Keiner Stelle der urspringlichen Ofenbarung des
Streitpatents | asse sich ein H nweis auf eine zw ngend
not wendi ge Anwesenheit von Di bl ockcopol yneren ent nehnen,
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vi el mehr sage di e urspringliche Wrtwahl nur aus, dass
di e Obergrenze ei nes noglichen D bl ockcopol ynergehal ts
kei nesfalls Uberschritten werden durfe. Fir eine

Unt ergrenze gebe es schlichtweg keine O fenbarung.

(4) Insoweit bestehe ein grundl egender Unterschied

zwi schen den Angaben zur D bl ockcopol yner nenge und den
Angaben zur Paraffindl menge i m urspringlichen Anspruch 1
Der im Ei nspruch erhobene zweite Ei nwand unter

Artikel 100 c) EPU 1973 wegen der Anderung der Paraffin-
0l menge in Anspruch 1 wurde denentsprechend nicht weiter
gel tend gemacht. Zwar sei darin auch zur O nenge kei ne
Unt ergrenze expressis verbis offenbart worden, jedoch
habe der Anspruch Fornulierungen enthalten, aus deren
Konbi nati on kl ar hervorgegangen sei, dass O in Form von
"bis zu 50 Gew. -% mi ndestens eines Paraffindls" enthalten
sein nisse, wonmt das radiale Blockcopol ynere verstreckt
werde. Zudem sei auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 der
ursprungl i chen Beschrei bung i m Rahnen ei nes bevor zugt en
Berei chs eine Untergrenze von 25 Gew. -% of fenbart.

(5 Weiterhin wes die Beschwerdefthrerin auf die

Si tuation bezuglich des Gehalts aromati scher

Ver bi ndungen i m Paraffin6l in allen Fassungen von
Anspruch 5 hin, die der Situation des D bl ockcopol yner-
Cehal ts des radial en Bl ockcopol yners entspreche, da auch
dafdr imUWtext nur eine Obergrenze genannt sei. Auch

di ese (bergrenze habe aber nichts Uber die tatséchliche
An- oder Abwesenheit sol cher Verbi ndungen ausgesagt. Von
Seite 9, Zeilen 3 und 8 der urspringlichen Beschreibung,
wWo ein Cehalt von jeweils <10 Gew.-% an aromati schen

Ver bi ndungen bzw. Di bl ockcopol yneren als jeweilige

Qober grenze angegeben ist, konne der Fachmann i m Rahnen
des urspringlichen Beispiels 1 nur entnehnen, dass die
bei den Konponenten (Paraffindl bzw radial es Bl ock-



X,

C5767.D

- 10 - T 1379/ 07

copol yner) einen bestinmmten Reinheitsgrad erfillten, am
best en aber Uuberhaupt keine aromati sche Verbi ndungen bzw.

Di bl ockcopol ynere ent hi el ten.

(6) Die Beschwerdefihrerin stellte auch das Vorbringen
der Beschwerdegegnerinnen in Abrede, dass den Versuchs-
daten auf den Seiten 10 und 11 des Utextes ein H nweis
zu entnehnmen sei, dass eventuell anwesendes D bl ock-
copol yner uber haupt ei nen positiven Beitrag |eisten
kénne, geschwei ge denn wel chen. Fol glich kdnne der
Fachmann der Frage der An- oder Abwesenheit von Di bl ock-
copol yner kei ne Bedeutung zunessen, er kodnne der
urspringli chen O fenbarung nur ent nehnen, dass die
genannte Cbergrenze nicht Uberschritten werden dirfe.

Di e Ei genschaften wie Shore A-Harte und Fot oenpfindlich-
keit hingen von einer Vielzahl von Einflussgr6fRen ab,

j edoch | asse sich keinesfalls aus den Angaben in den
Tabel | en auf den urspringlichen Seiten 10 und 11

her ausl esen, dass bzw. w e diese beiden Eigenschaften
vom Di bl ockcopol ynergehalt oder vom O - Extender abhi ngen

(7) Die Beschwerdefthrerin fasste ihre Ausfihrungen in
dem Sat z zusanmen, Anspruch 1 in seiner urspringlichen

Fassung sage nicht nehr aus als in i hmstehe.

Di e Argunente der Beschwer degegnerinnen |assen sich we
fol gt zusammenf assen:

(1) Bezuglich des Prozentbereichs des D bl ockcopol yner -
gehalts im Gem sch von Anspruch 1 des Hauptantrags
hatten di e Beschwerdegegneri nnen bereits wahrend des

Ei nspruchsverfahrens (Schriftsatz vom 23. Februar 2007:
Seite 2, Zeile 15 bis Seite 3, Zeile 14) zur O fenbarung
der Mengen des Paraffin6ls und der D bl ockcopol yneren im
Urtext argunentiert, dass
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"Any content range having a zero linit requires the absence of a

particul ar conponent at a zero weight %value. In order to specify
that a particular component nust be present, then the content of
this conmponent nust be present in a non-zero value. It is clear that
non-zero val ues were al so disclosed for this conponent because the
wei ght % range specified in the application as filed is up to 50% by
wei ght. ...Exanple 1 ...discloses extension with 31% by wei ght of a
liquid paraffin oil.

Thus, a content range of zero at a lower linmt to a particular
nunerical upper linmt includes a value at which the paraffinic oi
is absent (0% by weight) and a range of values in which the
component is present (>0 to 50% by weight). ..There can be no new
techni cal teaching in anmending a conposition range which includes
zero to require that a particular conmponent is present. If the
Opponent' s reasoning were to be followed, it would not be possible
to amend the claimof a European application to include a feature

whi ch is disclosed as optional

Furthernore, it is apparent fromthe wording of the application as
filed that it was intended that the paraffinic oil was present in
the conposition. Page 3, line 27 and page 4, lines 27-29 use the
wordi ng 'verstreckt ist' and 'sind...verstreckt' respectively ..,
meani ng that the bl ock copolyner(s) is/are extended with paraffinic
oil. ..There is therefore no new technical teaching introduced by
providing a range of content of the paraffinic oil which explicitly
excludes a value of zero i.e. a value in which the conponent is

absent.

The content range of the di-block copolyners is required to be '>0
to less than 15% by weight' in the Main Request. ...Wth regard to
basis for the lower, non-zero linit, sinlar argunents to those put
forward for the paraffinic oil content apply.

I ndeed, page 4, lines 22-24 of the application as filed specifically
state that 'Die erfindungswesentlichen Polynere enthalten weniger
als 15 Gew. - % an Di ebl ockcopol yneren' [sic] i.e. the polyners
according to the invention contain | ess than 15% by wei ght di - bl ock
copolyners. If a different neaning had been intended then alternate

wor di ng such as the polyners 'can' contain or 'may' contain or
"optionally contain' would have been used. There is therefore no new
techni cal teaching in an amendnent which specifies that the di-block
copolyners are present in the conposition of the invention, by

excluding a content of 0% by weight."
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Zum oben zitierten Hinweis "'>0 to | ess than 15% by wei ght'
in the Main Request™, der sich auf die damalige Fassung

des Hauptantrags bezog (vgl. Abschnitt V, oben), se
angener kt, dass sich dieser Prozentbereich in Anspruch 1

des nun gul ti gen Hauptantrags (Abschnitt X(1), oben)

unver andert w ederfi nde.

(2) Denentsprechend fol gten di e Beschwer degegneri nnen
di eser Argunentationslinie auch in der als "coments of
the two patentees” bezeichneten Anlage zu ihrer Beschwer-
deerw derung vom 2. Juni 2008 (Seiten 1 und 2) weiter:

"2.1 ..Whilst it is correct that the statenent in the application

as originally filed 'contains |less than 15 wt. % of di - bl ock

copol yners' includes in theory (but does not specifically disclose)
an infinitely |arge nunber of sub-ranges, this is entirely nornal
for paraneter ranges. It is then wong of the appellant to suggest
that one anong these infinite possibilities, nanmely > 0 to | ess than
15 wt.% has been arbitrarily selected. The exanples given by the
appellant, i.e. >5 wt.%or > 10 wt.% could not possibly be

sel ected since there is no specific disclosure of them- by contrast
the application clearly discloses >0 w.% as will be shown bel ow.

2.2. Thus there are two statenments in relation to the anendnent
whi ch have apparently been nade in earlier proceedings, but it is
respectfully submitted that they nust in any event |lead to the sane

result:

A) The wording 'the polyners essential to the invention contain
< 15 wt. % of di-block copolyners' inplies that the polyners
essential to the invention necessarily contain the di-block
copol yners, by virtue of the use of the word 'contain'.

B) The wording '... contain less than 15 wt. % of di-bl ock

copol yners' actually discloses two possibilities, nanmely the fact
that the di-block copolymers are either absent (0 wt.% or present
(>0to <15 w.%. This sinmultaneously inplies not only O wt. % but
also '> 0 wt. %, which has been sel ected.

If statement A is correct then the lower limt for the di-block
copolyners is clearly > 0 w.% If, on the other hand, statement B

is correct then the application as originally filed discloses the



C5767.D

- 13 - T 1379/ 07

alternative possibilities of no di-block copolyner content and some
di - bl ock copolynmer content, i.e. >0 w.% and it is not an addition
of subject matter to limt the range to > 0 wt.% Both possibilities
lead to the final conclusion that the lower [imt of >0 w.%is

di sclosed in the application as filed.

2.3. The appellant states that the phrase 'is extended with up to
50 wt. % of at |east one paraffin oil' indicates that extending with
paraffin oil is obviously a necessary feature, by contrast with the
di - bl ock copol ynmer content, as is further underlined by the use of
"at least'. However, the '"at least' in this context nerely says that
nore than one oil can be used. The sanme anal ysis must apply, in our
respectful opinion, to the anendnent of the paraffin oil content

to >0 w.%as applies to the amendnent of the di-block copol yrmer
content to > 0 wt.% In both cases the current lower limt

of >0 w.%is clearly disclosed in the application as filed."

(3) In der mindlichen Verhandl ung w ederholten die
Beschwer degegneri nnen i m Wesentlichen di ese Argunente
und verw esen zusatzlich auf die Interpretation des
Begriffs "enthalt"™ in der Streitentscheidung (Nr. 2.2 der
G inde). Besonderen Wert | egten sie darauf, dass keine
wi | I karliche Beschrankung vorgenomren worden sei,
sondern nur di e Abwesenheit von Di bl ockcopol ynmer im
Rahmen der urspringlich offenbarten Menge von weni ger
al s 15 Gew. - % ausgeschl ossen werde. Zwar gebe es
radi al es Bl ockcopol yner, das frei von Di bl ockcopol yner

i st, jedoch habe der eingereichte Annel dungstext dar dber
ni chts offenbart. Daruber hinaus bestritten die

Beschwer degegneri nnen, dass es sich bei dem vom Wrtl aut
des Anspruchs 1 nun verl angten D bl ockcopol ynergehal t
nur umeine tolerierte Verunreinigung handel e. Vi el nehr

| ei ste di ese Konponente genau wie das O einen positiven
Beitrag. Das Di bl ockcopol yner erhéhe namich die

El astizitat und das O diene der Wi chmachung, wodurch
das Gem sch extrudierbar werde. Al's Nachweis fur die
positive Wrkung der Anwesenheit des Gem sches des

Pol yners nit Di bl ockcopol ynmer und dem Q - Ext ender
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verwi es sie auf die Daten der Beispiele in den
Tabellen 1 bis 4 auf den Seiten 10 und 11 der

urspriungl i chen Beschrei bung.

(4) Auf Nachfrage, wo sich in der urspriunglichen

Annel dung ei ne Andeutung fande, dass D bl ockcopol yner
ein wesentlicher Bestandteil des beanspruchten Gem sches
sei, gab der Vertreter der Beschwerdegegnerinnen zu,
dass Di bl ockcopol yner in der urspriunglichen Annel dung
nirgends als wesentlicher Bestandteil offenbart sei. Im
neuen Hauptantrag werde aber ohnehin nur di e Abwesenhei't
der Di bl ockcopol yner ausgeschl ossen, nicht aber eine

wi | I kdrliche M ndestnenge definiert.

Al's die Parteien erkennen |ielen, dass sie keine
wei t eren Ausf ihrungen zum Haupt antrag beabsi chti gten,
wur de di e Ver handl ung unt erbrochen. Nach W eder auf nahne
wurden die Parteien informert, dass die Kanmer in der
Beratung zum Schl uss gel angt war, dass der Hauptantrag
i mH nblick auf die den D bl ockcopol ynergehal t
betref f enden Ei nwadnde di e Erfordernisse von

Artikel 123(2) EPU nicht erfillt.

AulRer dem wur den di e Parteien davon in Kenntnis gesetzt,
dass gegen die in der nindlichen Verhandl ung

ei ngereichten Hi | fsantréage wegen i hres diesbeziglich

gl eichen Wrtl auts di e gleichen Ei nwdnde zu er heben
seien. Deshalb erhielten beide Seiten nochmals Cel egen-
heit, sich zu diesen Hilfsantragen zu &ulRern. Keine der
Partei en nahm di ese Cel egenheit wahr. Daraufhin erfolgte
nochmal s di e Feststellung ihrer Antrége.

Der Schl ussantrag der Beschwerdef Ghrerin war auf die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den
Wderruf des Streitpatents gerichtet.
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XVI . Di e Beschwer degegneri nnen hi ngegen beantragten die
Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Streitpatents i mUnfang des
geadnderten Hauptantrags (in der Fassung vom 1. Mirz 2011)
bzw. hilfsweise imUnfang ei nes der beiden Hilfsantrage,
die in der mindlichen Verhandl ung ei ngerei cht worden

war en.

XVI'l. AnschlielRend wurde di e Debatte geschl ossen und die
Ver handl ung erneut fur die Abschl ussberatung der Kamrer
unt er brochen. Nach W eder auf nahne der Verhandl ung wurde

di e Ent schei dung ver klindet .

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Artikel 123(2) EPU

2. Al'l en drei nun anhangi gen Antragen der Beschwerde-
gegnerinnen i st genei nsam dass der Wrtl aut des
jeweiligen auf ein photopol ynerisierbares Gem sch
gerichteten Anspruchs 1 die Abwesenheit von D bl ock-
copol ynmer ausschliefRen soll. Dies wird durch den
i denti schen Wortl aut des das radial e Bl ockcopol yner
betreffenden Merkmals im Anspruch 1 aller dre

Anspruchssat ze ausgedrickt: "das ...einen Di bl ock-

copol ynergehalt von >0 bis weniger als 15 Gew. - % auf wei st".
H nsichtlich dieses Merkmal s unterschei den sich diese
Anspruchsséat ze al so auch nicht von dem Hauptantrag, der

der Streitentschei dung zugrundel ag.

Da sich der hier zu entschei dende Sachverhalt auf die
Frage reduzieren | &sst, ob die Erforderni sse von
Artikel 123(2) EPU durch diesen allen Antréagen

genei nsanen Berei ch des D bl ockcopol ynergehalts erfillt

C5767.D



3.1

C5767.D

- 16 - T 1379/ 07

wird, er also imUtext der Annel dung eine Basis hat,
nissen die |letztendlich beziglich des Hauptantrags
getrof fenen Feststell ungen und Schl ussfol gerungen ebenso
auf die beiden in der nundlichen Verhandl ung

ei ngereichten Hi | fsantrage zutreffen.

Di e Ei nspruchsabteilung hatte in der Streitentschei dung
bef unden, der Ausdruck "enthalt", wie er in Anspruch 1
des damal i gen Hauptantrags verwendet ist, wirde durch
ei ne Di bl ockcopol yner- Menge von 0 Gew. - % sei nes Si nnes
beraubt und aul3erdem sei gendl3 der gesanten Lehre der
Beschrei bung das Vor handensei n von D bl ockcopol yner al s
ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstandes
zu betrachten. Daraus hatte sie dann den Schl uss gezogen,
dass das Erfordernis des Artikels 123(2) EPU 1973 durch
di e Unformulierung der Di bl ockcopol ynernenge in ">0 bis
weniger als 15 Gew.-% erfullt worden sei (Abschnitt Vi,

oben) .

Diese Interpretation der urspriinglichen O fenbarung, die
auch von den Beschwerdegegnerinnen in di esem Beschwer de-
ver f ahren auf genonmen wurde, kann jedoch aus den

fol genden G inden ni cht Uberzeugen.

Nach Ansicht der Beschwerdefihrerin in ihrer Beschwerde-
begr iindung schl oss der Ausdruck "enthalt bis zu .%

(Her aushebung durch die Kamer), w e er im Kontext des
urspriungli chen Anspruchs 1 beziglich des Paraffinéls
benut zt wurde, den Wert Null aus. Dieser Meinung hatte
sich die Kanmer bereits in ihrem Bescheid vorl aufig
angeschl ossen. Sie sieht imLichte der vorgetragenen
Argunent e di esbeziglich auch nunnehr keinen G und, von
di eser ihrer damaligen Meinung abzuwei chen und di esen

Sachverhalt anders zu beurteil en.
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H ngegen schliel3t die Formulierung "enthalt weniger

als .% (Heraushebung durch die Kamrer), wie er imUrtext
i n Bezug auf ei nen ndglichen D bl ockcopol ynergehal t
verwendet worden war, nach Ansicht der Kanmer den Wert
Nul | eindeutig ein, auch wenn, w e von den Beschwerde-
gegneri nnen vorgetragen, die urspriunglichen Unterl agen
ni chts Uber radial es Di bl ockcopol yner, das frei von

Di bl ockcopol ynmer ist, offenbaren.

Der Grenzfall von 0% Di bl ockcopol yner i mradial en

Bl ockcopol yner ist vergleichbar mt dem gl ei chgel agerten
Fall eines in allen Fassungen von Anspruch 5 gleich
definierten Gehalts aromati scher Verbi ndungen im
Paraf fi ndl . Sowohl auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 als
auch in Anspruch 5 der Urfassung der zugrundeli egenden
Annel dung wurde der Gehalt aromati scher Verbi ndungen im
Par af fi ndl auf "weniger als 10 Gew.-% begrenzt. D e
ursprungliche Formulierung dieses Merkmals in Anspruch 5,
die von den Annel deri nnen/ Pat enti nhaberi nnen/ Beschwer de-
gegneri nnen ni e geandert wurde, kann nur als Angabe des
M ndest r ei nhei t sgrades des verwendeten Qs verstanden
werden. In anderen Wrten, am besten ist ein Paraffindl
geei gnet, das uberhaupt kei ne aromati schen Verbi ndungen
ent hal t.

Aus der gl eichen Wortwahl zur Charakterisierung des
radi al en Bl ockcopol yners fol gt daher zwangsl aufig die

gl ei che Ei nschéatzung des damal s definierten Bereichs

ei nes Di bl ockcopol ynergehalts i m radi al en Bl ockcopol yner
Di e ursprungliche Fornulierung Uber einen D bl ock-

copol ynergehal t kann nicht anders interpretiert werden
al s di e Angabe der M ndestreinheit des radialen

Bl ockcopol yners, das demach allenfalls weniger als

15 Gew. -% vorzugswei se aber Uuberhaupt keine

Di bl ockcopol ynere enthalten sollte.
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Di eser Ei nschatzung w der sprechen ebenso wenig die

ent sprechenden Formnulierungen i murspringlichen Text von
Bei spiel 1 hinsichtlich der Beschaffenheit des
Paraf fi ndl s und des radi al en Bl ockcopol yners (Seite 9,
Zeilen 3, 4 und 8). Sofern tatsé&chlich, w e von den
Beschwer degegneri nnen vorgebracht, die Gegenwart einer
gew ssen Menge an Di bl ockcopol ynmeren i mradi al en

Pol ystyrol - Pol ybut adi en- Bl ockcopol yner ent schei dend
gewesen ware, so ware es an der Annel derin gewesen
damal s neben den genauen Angaben zum Mol ekul ar gewi cht
und zum Gehalt an Pol ystyrol auch di e genaue Menge von
Di bl ockcopol ynmer (en) anzugeben. Di e verwendete
Fornul i erung bestatigt nur, dass die imurspringlichen
Anspruch 1 verlangte M ndestrei nheit des radial en

Bl ockcopol yners erfullt war, nicht aber, dass es
tatsachlich Di bl ockcopol yner(e) enthielt.

Daf ir spricht auch noch di e wdhrend des Prifungs-

ver fahrens der zugrundel i egenden Pat ent annel dung i m

Bei spi el 1 durchgefihrte Anderung des Bereichs von "und
mt weniger als 10 Gew. - % Di bl ockcopol yneren" (Seite 9,
Zeile 8 des Urtextes) in "und ei nem D bl ockcopol yner egehal t
von >0 - 15 Gew.-% (Seite 4, Zeile 40 in Ansatz [0026]
der erteilten Fassung). Der urspringliche Bereich dieses
Di bl ockcopol ynergehalts i mBeispiel 1 wrde dort um nehr
al s 5% nach oben erweitert.

Di ese Tatsache schlieldst eine Interpretation dieser
Cehal t sangabe al s I ndividual wert des in di esem Bei spi el
ei ngeset zten radi al en Bl ockcopol yners aus, der die
tatsachli che Anwesenheit von Di bl ockcopol yner als
wesent | i cher Bestandteil di eser Konponente des
beanspruchten Gem schs nachwei sen kénnte. Viel nehr
handel t sich dabei offensichtlich nur umeinen Teil der
Spezi fi kation des radial en Di bl ockcopol yners.
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I n der ursprunglichen Annel dung gi bt es keine Stelle, an
der eine Andeutung zu finden ware, dass D bl ockcopol yner
ein wesentlicher Bestandteil des beanspruchten Gem sches
bildete. So ist in den urspringlichen Unterl agen
nirgends vom alternativen Einsatz radial er Bl ockco-

pol ymere ohne bzw. mt Di bl ockcopol ynergehalt di e Rede,

| et zt ere gegebenenfalls als Ergebnis eines gezielten

Di bl ockcopol ymer - Zusat zes. Daher geht auch das Argunent
B der Beschwer degegnerinnen unter Punkt 2.2 in der oben
zitierten Anl age zur Beschwerdeerw derung fehl, gemal
dem nur eine von zwei Alternativen aus dem Anspruch

gestrichen worden sein sollte.

Auch den positiven Beitrag, den di e Beschwerdegegnerin-
nen fur die Anwesenheit von Di bl ockcopol yner gel tend
gemacht haben, kann die Kamrer nicht als Beweis dafur
akzepti eren, dass D bl ockcopol yner ei nen wesentlichen
Best andteil des beanspruchten Gem sches bildet, da ein
sol cher Beitrag i mUrtext nicht nur nicht beschrieben,
sondern sogar nicht einmal angedeutet w rd.

Fol glich | &sst sich auf dieser G undl age nicht
argunenti eren, dass Di bl ockcopol yner als ein
wesent | i cher Bestandteil des beanspruchten CGegenstands
zu gel ten habe und di e urspringlichen Unterl agen dam't
di e G undl age ei ner Untergrenze "> 0" bo6ten. In anderen
Wrten, die in Anspruch 1 eingefihrte Untergrenze von
">0" | 4sst sich keinesfalls direkt, unmttel bar und

ei ndeuti g aus der urspriunglichen O fenbarung entnehnen.

Di es wirde auch fir jede andere Untergrenze gelten.

Aus den obi gen Feststellungen und Schl ussf ol gerungen zur
Frage, ob die Untergrenze des Di bl ockcopol yner-Berei chs
von ">0 bis weniger als 15 Gew.-% in Anspruch 1 direkt und
unzwei deuti g aus der O fenbarung der urspriinglichen

Unterl agen ableitbar ist, ergibt sich somt unmttel bar
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und ei ndeutig, dass dies nicht der Fall ist (vgl.
Recht sprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl age,
2010, Kapitel 111.A 7.1).

3.3 Folglich erfullt Anspruch 1 des Hauptantrags in der
Fassung vom 1. Miarz 2011 nicht die Erfordernisse von
Artikel 123(2) EPU.

4. Aus di esem G und kann der Hauptantrag nicht erfol greich
sein und nmuss zuridckgew esen werden. We aus Abschnitt 2,
oben, ersichtlich, nuss diese Schlussfol gerung auch aus
den gl ei chen Grinden fir bei de anhéngi ge Hi |l f santrage
gel ten, sodass sich eine getrennte Behandl ung di eser
bei den Antré&ge erubrigt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e angef ocht ene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Di e Vorsitzende:
C. Ei ckhoff B. ter Laan
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