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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden betrifft die am
27. September 2007 verkindete und am 28. November 2007
zur Post gegebene Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung bezliglich der Aufrechterhaltung in
geandertem Umfang des europdischen Patents Nr. 1 192 216

(Anmeldenummer 00 945 778.9.).

IT. Anspruch 1 des erteilten Patents hatte folgenden
Wortlaut:

"Polyethylen Formmasse mit bimodaler Molmassenverteilung,
die in zweli hintereinander geschalteten
Polymerisationsstufen gebildet. wird und eine
Gesamtdichte von = 0,948 g/cm’ besitzt und einen MFIigos
von < 0,2 dg/min, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Menge von 35 bis 65 Gew.-% an niedermolekularem Ethylen
Homopolymer A enthalt, das eine Viskositdtszahl VZp im
Bereich von 40 bis 90 cm’/g, einen Schmelzflussindex
MFTI190/2,16 » im Bereich von 40 bis 2000.dg/min und eine
Dichte da von 2= 0,965 g/cm’® besitzt, und eine Menge von 35
bis 65 Gew.-% an hochmolekularem Ethylen Copolymer B,

das eine Viskositatszahl VZz im Bereich vom 500 bis 2000
cm?/g, einen Schmelzflussindex MFIigo,s g im Bereich wvon
0,02 bis 0,2 dg/min und eine Dichte dg im Bereich von
0,922 bis 0,944 g/cm3besitzt, und dass die bei einer
praparativen TREF-Analyse aus der Polyethylen Formmasse
bei einer Temperatur von 78°C + 3 K mit p-Xylol
gewonnene Fraktion eine mittlere Molmasse von 2 200 000

g/mol besitzt."

Gegenstand von Anspruch 2 war ein Rohr aus einer

Polyethylenformmasse nach Anspruch 1, gekennzeichnet
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durch eine Spannungsrissbestandigkeit von 2 1500 h und

eine Bruchzihigkeit von 2 9 mJ/mm?.

Die Anspriiche 3-8 waren von Anspruch 2 abhangige
Anspriiche. Anspriche 9 und 10 waren auf die Verwendung

des Rohrs gerichtet.

ITT. Am 28. Juni 2005 wurde Einspruch gegen das Patent
eingelegt. Der Einsprechende machte die Einspruchsgriinde
gemaB Art. 100(a) EPU (mangelnde Neuheit, mangelnde
erfinderische Tatigkeit) sowie Art. 100 (b) EPU
(mangelnde Ausfihrbarkeit) geltend. Im Laufe des
Einspruchsverfahrens wurde auch der Einspruchgrund gemalB
Art. 100(c) EPU geltend gemacht (mit Schreiben der

Einsprechende vom 26. Juli 2007).

Der Einspruch wurde unter anderen auf dem Dokument

D4: EP-A-739 937 gestitzt.

IV. Die angefochtene Entscheidung wurde auf Grundlage des
Patents in der erteilten Fassung als Hauptantrag und
eines wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten

Satzes von 9 Ansprichen als erster Hilfsantrag getroffen.

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags hatte folgenden Wortlaut:

"Rohr aus einer Polyethylen Formmasse mit bimodaler
Molmassenverteilung, die in zweil hintereinander
geschalteten Polymerisationsstufen gebildet wird, eine
Gesamtdichte von gréBer/gleich 0,948 g/cm’ besitzt und
einen MFIig9;5 von kleiner/gleich 0,2 dg/min, dadurch
gekennzeichnet, dass die Formmasse eine Menge von 35 bis
65 Gew.-% an niedermolekularem Ethylen Homopolymer A

enthalt, das eine Viskositdtszahl VZ, im Bereich wvon 40
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bis 90 cm’/g, einen Schmelzflussindex MFIigg/2,16 » im
Bereich von 40 bis 2000 dg/min und eine Dichte da von
groker/gleich 0,965 g/cm® besitzt, und eine Menge von 35
bis 65 Gew.-% an hochmolekularem Ethylen Copolymer B,
das eine Viskositatszahl VZg im Bereich vom 500 bis

2000 cm?/g, einen Schmelzflussindex MFIigg/5 g im Bereich
von 0,02 bis 0,2 dg/min und eine Dichte dg im Bereich von
0,922 bis 0,944 g/cm?, dass die bei einer préaparativen
TREF-Analyse aus der Polyethylen Formmasse bei einer
Temperatur von 78°C plus/minus 3 K mit p-Xylol gewonnene
Fraktion eine mittlere Molmasse von groBer/gleich

200 000 g/mol besitzt und dass das Rohr eine
Spannungsrissbestandigkeit von gréBer/gleich 1500 h und
eine Bruchzihigkeit BZ von gréBer/gleich 9 mJ/mm?

besitzt."

Anspriche 2-7 waren von Anspruch 1 abhangige Anspriliche.
Anspriche 8 und 9 waren auf Verwendung eines Rohrs gemal

Anspriche 1-7 gerichtet.

Gemal der angefochtenen Entscheidung erfiillte das
Streitpatent die Erfordernisse von Art. 83 EPU.
Hinsichtlich des zu verwendenden Katalysators ginge aus
Absatz [0027] des Patents hervor, dass die
Polyethylenformmasse mit einem Ziegler Katalysator gemal
der Vorschrift der WO-A-91/18934 (dieses Dokument
erhielt im weiteren Verfahren die Bezeichnung "D29")
unter Einhaltung der in Tabelle 1 des Streitpatents
angegebenen Bedingungen hergestellt werde. Unter den
darin beschriebenen Katalysatoren seien jedoch nur
diejenigen auszuwahlen, die Polymere mit hohem MFI, d.h.
niedrigem Molekulargewicht ergeben. Der Fachmann wiirde
deshalb nur die Katalysatoren 2.2, 2.3 und 2.4 verwenden,

da nur diese bimodale Polymere mit breiter
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VIT.

VIIT.
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Molmassenverteilung ergeben. Folglich koénnte der
Fachmann durch geeignete Auswahl der Katalysatoren und
unter Berlicksichtigung der in Tabelle 1 angegebenen
Reaktionsbedingungen die Polyethylenformmassen des

Patents ohne unzumutbaren Aufwand herstellen.

Ferner sei der Gegenstand des Hauptantrags nicht neu,
wohingegen der Gegenstand des ersten Hauptantrags den

Erfordernissen des EPU entspreche.

Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende am

25. Januar 2008 Beschwerde ein.

Die Beschwerdebegrindung ging mit Schreiben vom 27. Marz
2008 ein. Weitere Eingaben erfolgten mit Briefen wvom

7. April 2008, 8. April 2008 sowie 9. Dezember 2008.

Die Beschwerdeerwiderung des Patentinhabers ging mit

Schreiben vom 5 September 2008 ein.

Am 2. Februar 2012 erging eine Ladung zur mundlichen

Verhandlung.

In einer am 15. Februar 2012 versandten Mitteilung
AduBerte die Kammer Bedenken hinsichtlich Art. 83 EPU,
insbesondere in Hinblick auf die Katalysatorauswahl. D29
offenbare mehrere Katalysatoren, und betreffe weder
bimodales Polyethylen noch Formmassen fiir Rohre. Eine
Darlegung der Kriterien der Katalysatorauswahl wie in
der angefochtenen Entscheidung enthalten vermochte die
Kammer dem Streitpatent - explizit oder implizit - nicht
zu entnehmen. Vielmehr seien auch weitere in D29
offenbarte Katalysatoren in der Lage, Polymere mit

breiter Molmassenverteilung herzustellen.



IX.

XT.

XIT.
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Folglich stellte sich die Frage, ob der Fachmann,
ausgehend von den Angaben in der Patentschrift,
erfinderisch tatig werden miisste, um die geeigneten

Katalysatoren aus D29 zu identifizieren.

Mit Schreiben vom 20. Marz 2012 reichte der
Beschwerdegegner vier Anspruchssatze als Hilfsantrage
I-IV ein. Weitere Angaben wurden mit Schreiben wvom

16. April 2012 gemacht.

Mit Schreiben vom 20. Marz 2012 trug der

Beschwerdefiihrer weitere Argumente vor.

Die mindliche Verhandlung fand am 20. April 2012 statt.

Die Argumente des Beschwerdefiihrers hinsichtlich Art. 83

EPU lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) GemalRl Absatz [0006] des Streitpatents bestand die
Aufgabe darin, eine Verbesserung gegeniiber der aus D4
bekannten Polyethylenformmasse zu erhalten. Es ging
aus dem Patent jedoch nicht hervor, welche MaBnahmen
flir eine solche Verbesserung von D4 notwendig seien.
Insbesondere seien viele der in den Ansprichen und in
der Beschreibung des Streitpatents angegebenen
Wertebereiche der Produkteigenschaften wie VZa, VZg,

VZgesamt, breiter als die entsprechenden Angaben in DA4.

b) Die Angaben beziiglich des aus D29 zu verwendenden
Katalysators seien im Streitpatent und D4 nahezu
identisch. Aus dem Wortlaut des Absatzes [0027] des
Streitpatents ginge jedoch nicht eindeutig hervor,
dass ein Katalysator gemal D29 zu verwenden sei, da

lediglich von einem "Ziegler Katalysator" die Rede
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sei. Die "und"-Verknipfung mit der Angabe "nach der
Vorschrift der [D29]" bedeute nicht zwangslaufig,

dass das ein Katalysator gemaB D29 sein sollte.

c) Es war dem Streitpatent auch nicht zu entnehmen,
welche der in D29 offenbarten Katalysatoren zu
verwenden seien. Gegen der Entscheidungsbegriindung
der Einspruchsabteilung und dem Argument des
Beschwerdegegners, dass ein Katalysator gemaB
Beispiel 5, insbesondere einer der Katalysatoren
2.2-2.4 von D29 zu verwenden sei, stinde die Tatsache,
dass in diesen Beispielen Formmassen mit einer engen
Molekulargewichtsverteilung zwischen 5 und 6
beschrieben werden, die auRBerdem explizit als
"SpritzguB-Produkte" bezeichnet seien und folglich
nicht zur Rohrenherstellung in Frage kamen. Dagegen
hatte die Formmasse gemal Beispiel 9, hergestellt
unter Verwendung des Katalysators 4.3, eine
Molekulargesichtsverteilung zwischen 10 und 15, wurde
als "Extrusionstyp" bezeichnet und sei somit eine filir

Rohrenherstellung geeignete Formmasse.

d) Da das einzige anspruchsgemale Beispiel des Patentes
die Eigenschaften der verschiedene Polymerfraktionen
nicht offenbare, sei es auch nicht méglich, indirekt
hieraus Information beziiglich der Art des
Katalysators abzuleiten. Aufgrund der fehlenden
Informationen beziiglich der Eigenschaften der
Formmasse sei es auch nicht moéglich, eine
Versuchsreihe aufzustellen, um die zu verwendenden

Katalysatoren zu identifizieren bzw. ermitteln.

XIII. Die Argumente des Beschwerdegegners beziiglich Art 83 EPU

kénnen wie folgt zusammengefasst werden.
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D29 offenbare sieben erfindungsgemalbe Katalysatoren.
Hieraus wiirde der Fachmann die Katalysatoren, die zu
Produkten mit breiter Molmassenverteilung fihrten,
namlich Katalysatoren 2.2-2.4, auswahlen. Die zu
verwendenden Reaktionsbedingungen, die zu einer
Polyethylen Formmasse mit bimodaler
Molmassenverteilung fiilhren, seien im Beispiel des

Streitpatents detailliert angegeben.

Absatz [0004] des Streitpatents erklare, welche
Erfordernisse die erfindungsgemdBen Polymerformmassen
erfiillen sollten (z.B. breite Molmassenverteilung)
und wie diese zu erhalten seien, namlich mittels
eines aus D29 bekannten hochaktiven Katalysators, bei
dem das Magnesiumalkoholat als gelfdrmige Suspension

eingesetzt werde.

Aufgrund dieses "Filters" kame der Fachmann
unmittelbar auf die Katalysatoren mit den Nummern 2.2,
2.3 und 2.4 von D29. Diese wiesen namlich eine hohe
Aktivitat auf und fihrten zu Polymeren mit hohem MFI.
Die Katalysatoren 4.1-4.3 hatten im Gegensatz zu
denen mit den Nummern 2.2-2.4 eine niedrige Aktivitat.
Ferner wurden bei diesen Katalysatoren keine Gels,
sondern Suspensionen von Mg-Alkoholaten verwendet.
Somit seien diese Katalysatoren als Vergleich
anzusehen, und wirden folglich vom Fachmann nicht in
Betracht gezogen werden. Wie aus Beispiel 9 von D29
hervorgehe, wurden die Reaktionsbedingungen beim
Einsatz dieser Katalysatoren gedndert, was darauf
hindeute, dass die Standardbedingungen von D29 im

Falle dieser Katalysatoren nicht verwendbar seien.
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c) Aus Absatz [0027] des Patents gehe eindeutig hervor,
dal ein Katalysator gemaRl D29 zu verwenden sei.
Entgegen der Aussage des Beschwerdefiihrers sei es
dabei nicht relevant, welches Einsatzgebiet
(Spritzguss, Extrusion) flir die erhaltenen Polymere
vorgeschlagen wurde, da aus Absatz [0004] des
Streitpatents eindeutig hervorgehe, welche
Eigenschaften der Katalysator dem Polymer verleihen

soll.

d) Aus einer Gegeniilberstellung der in Tabelle 1 des
Streitpatents aufgelisteten und den in D4 offenbarten
Reaktionsbedingungen gehe klar hervor, welche
Reaktionsbedingungen zu dndern seien, um zum
gewlinschten Ergebnis zu gelangen. Es sei ebenfalls
unerheblich, dass die Beschreibung des Streitpatents
nicht im Detail alle Bedingungen angebe - diese

gingen eindeutig aus dem Rickbezug auf D4 hervor.

e) Der Beschwerdefilhrer habe nicht experimentell
bewiesen, dass es nicht moéglich sei, das Beispiel des

Streitpatents nachzuarbeiten.

Der Beschwerdefihrer (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europadischen Patents Nr. 1 192 216.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die
Zuriickweisung der Beschwerde, hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Streitpatents auf der Basis eines
der mit Schreiben vom 20. Marz 2012 eingereichten
Hilfsantrdage I-IV sowie jeweils die Zurlckverweisung der

Angelegenheit an die erste Instanz.
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Entscheidungsgrinde

C7785.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Art. 83 EPU

Das Streitpatent betrifft, laut Anspruch 1 des
Hauptantrags, ein Rohr aus einer Polyethylen Formmasse
mit bimodaler Molmassenverteilung.

Gemal Absatz [0004] des Streitpatents werden zur
Herstellung des Rohrs geeignete Rohstoffe mit einem
hochaktiven Katalysator hergestellt, der aus
WO-A-91/18934, d.h. D29, bekannt sei und bei dem das

Magnesiumalkoholat als gelfdormige Suspension vorlage.

Gemal Absatz [0005] des Streitpatents ist aus EP-A-0 739
937 - also D4 - bereits ein Rohr bekannt, das den
allerhochsten Anforderungen genilige, also die

Klassifizierung "PE 100" (ISO/DIS 9080) erfiille.

Aufgabe des Streitpatents war gemal Absatz [0006] die
Entwicklung einer Polyethylenformmasse, mit der sich ein
Rohr mit einem gegeniiber dem aus dem bekannten
Rohrwerkstoff der Festigkeitsklasse PE 100 hergestellten
Rohr eine noch bessere Festigkeit realisieren lasst. Aus
dem Beispiel und Vergleichsbeispiel des Streitpatents
geht hervor, daB die Formmasse und das Rohr von D4 als

Basis des Vergleichs dienten.

Die Frage, die es beziglich Art. 83 EPU zu beantworten
gilt, ist, welche Informationen der Fachmann dem
Streitpatent entnimmt, um die nachgestrebte Verbesserung

der Rohreigenschaften zu erzielen, oder, mit anderen
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Worten, was gegenuber der Lehre von D4 geandert werden

soll, um diese Verbesserung zu erreichen.

Im Anspruch 1 des Hauptantrags werden verschiedene

Eigenschaften der fiir die Rohrherstellung geforderten

Polyethylenformmassen definiert. Die Bereichsangaben fir

diese Eigenschaften unterscheiden sich nicht von den in

D4 offenbarten Bereichen,

uberlappen,

da sie entweder mit diesen

oder in einigen Fallen sogar breiter sind:

Eigenschaft

Streitpatent-
Hauptantrag
Anspruch 1

D4

Dichte 23°C

>0.948

0.94-0.96 (S.2, Z.24)

VZa

40-90 cm’/g

40-80 cm’/g (S.2, Z.
31)

VZs

500-2000 cm’/g

500-880 cm’/g (S.2,
7.41)

MF'T
Endprodukt

<0.2 dg/min

0.2 dg/min (Beispiel)

C7785.D

Ferner geht aus Absatz

[0008] des Streitpatents sowie

Seite 2, Zeile 25-26 von D4 hervor, dass in beiden

Fadllen das Gewichtsverhdltnis niedermolekularer/

hohermolekularer Anteil im Bereich von 0.5 bis 2.0 liegt.

Weder eine Darlegung der gegeniliber der Lehre von D4 zu

andernden Polymereigenschaften um die angestrebte

Verbesserung der Rohreigenschaften zu erreichen, noch

die notwendigen MaBnahmen um diese zu erhalten, sind der

Beschreibung des Streitpatents jedoch zu entnehmen. Auch

aus dem Beispiel des Streitpatents lasst sich nicht

erkennen,

welche,

im Vergleich zu D4, unterschiedliche

Vorgehensweise notwendig ist, um eine Verbesserung zu

erhalten.
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Im Gegenteil, die allgemeinen Angaben beziglich
Polymerherstellung in D4 und im Streitpatent sind
annahernd gleich und in beiden Fallen vage und
unvollstandig. Aus D4 entnimmt der Fachmann, dass das
Polymer mit einem "Katalysator und nach der Vorschrift
der [D29]" hergestellt wird. In Absatz [0027] des
Streitpatents steht, dal eine Polyethylenformmasse "mit
einem Ziegler Katalysator und nach der Vorschrift der
[D29]" hergestellt wird. Da D29 Ziegler Katalysatoren
betrifft, ist die Kammer, entgegen dem Vortrag des
Beschwerdefihrers (vgl. XII. (b), oben), der Auffassung,
dass dieser Satz so zu interpretieren ist, daBl ein
Katalysator gemal D29 zu verwenden ist und nicht

lediglich irgendein Ziegler Katalysator.

Weder D4 noch das Patent definiert jedoch, welche der
Katalysatoren von D29 in den jeweiligen Beispielen

eingesetzt wurden.

Der Beschwerdegegner hat zwar Uberlegungen aufgestellt,
auf Basis derer der Fachmann aus der Zusammenschau der
Offenbarung des Streitpatents und der Lehre von D29
erkennen wirde, welche Katalysatoren in Frage kamen
(siehe XIII. (b) oben) und insbesondere zum Schluss

kommen wirde, dass es die Katalysatoren 2.2 - 2.4 betraf.

Diese Uberlegungen sind jedoch weder dem Streitpatent
noch D29 explizit oder implizit zu entnehmen. Im
Gegenteil, falls der Fachmann schon zur Erkenntnis
kommen wiirde, dass die Katalysatoren 2.2 - 2.4 zu
verwenden sind, ware dies zwangslaufig das Ergebnis
einer eingehenden Analyse beider Dokumente, unter

Heranziehung verschiedener Voraussetzungen sowie
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Uberlegungen, die dem Streitpatent nicht zu entnehmen

sind.

Dass der Fachmann die Katalysatoren 2.2 - 2.4 auswahlen
wirde, ist auBerdem nicht selbstverstdndlich, da diese
Katalysatoren gemaBl der Lehre von D29 zu "Spritzguss-
Produkte" fihren (Seite 14, dritter kompletter Absatz).
Rohre werden jedoch, wie durch Absatz [0016] des
Streitpatents bestatigt, nicht durch Spritzguss, sondern
durch Extrusion hergestellt. Formmassen, die als
"Extrusionstypen" bezeichnet sind, werden ebenfalls in
D29 offenbart. Diese werden jedoch mit den Katalysatoren
mit den Nummern 4.1, 4.2 sowie 4.3 hergestellt (D29,
Seite 16, Beispiel 9).

Der Beschwerdegegner hat ausgefithrt, dass die
Katalysatoren 4.1 - 4.3 alle zum Vergleich dienten, also
nicht der Lehre von D29 entsprachen (siehe XIII. (b)
oben) . Wahrend die Herstellung der Katalysatoren 4.1

und 4.2 tatsadchlich unter Vergleichsbeispielen E und F
beschrieben wird, wird Katalysator 4.3 jedoch als

Beispiel 8 angedeutet.

Auch der Tatsache, dass Katalysator 4.3 laut D29 mit
einer Mg (OC,Hs),-Dispersion hergestellt wird,
widerspricht nicht, dass dieser Katalysator nach der
Lehre von D29 hergestellt wurde. D29, Seite 2 Zeilen 5
und 12-13 ist zu entnehmen, dass gemal der Terminologie
dieses Dokuments die erfindungsgemaBen Katalysatoren auf
(gelartige) "Dispersionen" von Mg Alkoholaten basieren,
wohingegen die Vergleichsprodukte als "Suspensionen"
bezeichnet werden. Dementsprechend werden die
Vergleichs-Katalysatoren 4.1 und 4.2 mit einer

Suspension hergestellt.
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Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass der Fachmann
nicht unbedingt die Katalysatoren 2.2 - 2.4 von D29
auswadhlen wirde, um Formmassen herzustellen, die zu
gegenlber D4 verbesserten Rohreigenschaften fihren

wlirden.

Es geht aus den obigen Uberlegungen hervor, dass weder
der allgemeine Teil der Beschreibung des Streitpatents,
noch das Beispiel dem Fachmann die notwendige
Informationen liefern, um den Gegenstand des
Streitpatents ausfilthren zu konnen. Folglich ist der
Gegenstand des Streitpatents nicht ausreichend offenbart.
Somit erflillt der Hauptantrag nicht die Erfordernisse

von Art. 83 EPU.

Eine Umformulierung der Anspriche kann die obenerwdhnten
Méngel nicht beseitigen. Daher gilt die Schlussfolgerung
mangelnder Offenbarung gleichermaBen flir alle

vorliegenden Hilfsantrage.

Das Patent ist deshalb zu widerrufen.



Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

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

Geschaftsstellenbeamtin Vorsitzende
E. Gorgmaier B. ter Laan
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