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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde des Patentinhabers richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 148 518 widerrufen wurde.

1. Die Einsprechenden 1 (Borealis Technology Oy) und 11
(PIRELLI & C. S.p-A.) hatten den Widerruf des Patentes
Im gesamten Umfang auf der Grundlage der
Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100 a) EPU (mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit,
Einsprechender I und I1), 100 b) EPU (Einsprechender I
und 1) und 100 ¢) EPU (Einsprechender 1) beantragt.

I1I. Der am 12. Marz 2008 mundlich verkindeten und am 26. Mai
2008 schriftlich begrindeten Entscheidung der
Einspruchsabteilung lagen die wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten
Anspriche 1-8 zugrunde, von denen die Anspriche 1, 3 und

4 wie folgt lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Kabels bestehend aus
einem mit vernetztem Polyethylen Uberzogenen Leiterdraht,
bei dem ein Granulat aus Polyethylen mit einem flissigen
Vernetzungsmittel Uberzogen wird, das Uberzogene

Granulat in einem Extruder aufgeschmolzen und auf den
elektrischen Leirtungsdraht extrudiert, und die
extrudierte Schicht durch Erwarmen auf eine Temperatur
oberhalb der Zersetzungstemperatur des

Vernetzungsmittels vernetzt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Polyethylenhomopolymer und ein
Polyethylencopolymer ausgewahlt unter Ethylenvinylacetat
(EVA), Ethylenbutylacrylat (EBA), Ethylenethylacrylat
(EEA) und/oder Ethylenmethylacrylat (EMA) mit einem
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Copolymeranteil von 10 bis 30 Gew% iIn einem
Taumelmischer bei einer erhohten Temperatur jedoch
unterhalb der Schmelztemperatur des
Polyethylenhomopolymers beziehungsweise des
Polyethylencopolymers vermischt werden und dass das
Gemisch aus Granulat, Gries oder Pulver aus dem
Polyethylenhomopolymer und dem Polyethylencopolymer
gleichzeitig mit einem Flissigen Gemisch aus dem
Vernetzungsmittel und Stabilisator Uberzogen wird, wobei
der Copolymeranteil in dem Uberzug auf dem Kabel

zwischen 1 und 8 Gew.% liegt.™

"3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Polyethylencopolymer mit einem

Copolymeranteil von Uber 16 Gew.% verwendet wird.™

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass als Polyethylenhomopolymer LDPE,
LLDPE und/oder VLLDPE verwendet wird."

Die Widerrufsentscheidung wurde damit begrindet, dass
der Gegenstand des Streitpatentes unzureichend offenbart
sei. Anspruch 4 weise den Fachmann an, als
Polyethylenhomopolymere LLDPE und VLLDPE zu verwenden.
Die bekannten Formen von LLDPE und VLLDPE seien jedoch
Copolymere und die Homopolymerisation von LLDPE oder
VLLDPE seil weder im Streitpatent angegeben noch
allgemein bekannt. Daher konne der Fachmann die
Erfindung entgegen den Anforderungen des Artikels 83 EPU
nicht in der gesamten beanspruchten Breite ausfihren.

In einem obiter dictum wies die Einspruchsabteilung noch
darauf hin, dass dem Fachmann bekannt sei, dass der

Anteil des iIn der Copolymerisation verwendeten
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Comonomers Einfluss auf die Eigenschaften des
Polyethylencopolymers habe. Mit der Formulierung
"Polyethylencopolymer ... mit einem Copolymeranteil' in
Anspruch 1 kénne somit sinnvollerweise nur der Anteil
des hinzugefigten Comonomers an der Gesamtmenge des
Polyethylencopolymers gemeint sein. Entsprechend sei fir
den Fachmann auch klar, dass mit der Formulierung
"Copolymeranteil in dem Uberzug auf dem Kabel'™ nur der
Anteil des hinzugefiugten Comonomers an der Gesamtmenge

des KabellUberzugs gemeint sein kénne.

Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdefihrer
(Patentinhaber) am 28. Juli 2008 Beschwerde ein und
entrichtete die vorgeschriebene Gebuhr am selben Tag. Am
1. Oktober 2008 erfolgte die Einreichung der

Beschwerdebegrindung zusammen mit

D23: "Kunststoffe in der Kabeltechnik: Entwicklung,
Prifung, Erfahrungen, Tendenzen™, H. J. Mair
(Herausgeber), Kapitel 2 "Polyolefine (PE und PP)
fur Kabel und Leitungen™, 3. Auflage, expert
verlag, Renningen-Malmsheim, 1999, Seite 54-57,

D24: "Kunststoff-Handbuch™, 25. Ausgabe, Carl Hanser
Verlag, Munchen, Wien, 1992, Seite 248-251 und

D25: H. MUinstedt et al, "Polyethylen niedriger Dichte
(PE-LD, PE-LLD)"™ in "Standardkunststoffe', Carl
Hanser Verlag, Munchen, 1990, Seite 1076-1079,

sowie einem Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 und 2.
Hierbei entsprachen die Anspriche des Hauptantrages den
der Entscheidung der Einspruchsabteilung

zugrundeliegenden Ansprichen. Hilfsantrage 1 und 2
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entsprachen dem Hauptantrag, wobei im Hilfsantrag 1 in
Anspruch 4 "VLLDPE"™ und im Hilfsantrag 2 in Anspruch 4
zusatzlich "LLDPE"™ gestrichen wurde.

V. Zusammen mit der Erwiderung vom 20. April 2009 reichte
der Beschwerdegegner Il (Einsprechender 11) ein:

D26: ""HANDBOOK OF THERMOPLASTICS"™, 0. Olabisi
(Herausgeber), CRC Press, 1997, Seite 19-21.

Die Erwiderung des Beschwerdegegners 1 (Einsprechender 1)

wurde mit Schreiben vom 28. Mai 2009 eingereicht.

VI. Mit Schreiben vom 15. Januar 2010 reichte der

Beschwerdefihrer daraufhin

D27: "Kunststofftechnisches Worterbuch', "Teil 1:
Alphabetisches Worterbuch Englisch-Deutsch™, Carl
Hanser Verlag, Minchen, Wien, 1981, Seite 296-297,

D28: "Kunststoff-Lexikon™, 8. Auflage, Carl Hanser
Verlag, Munchen, Wien, 1992, Seite 358-359 und
566-569, sowie

einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsantrage 3 bis 5
ein. Die Anspriche dieser Antrage stellten zwar
ausschlielllich auf einen "Copolymeranteil™ ab, in dem
diese Antrage enthaltenden Schreiben beantragte der
Beschwerdefiuhrer jedoch, den Begriff "Copolymeranteinl™
in der Beschreibung und den Antragen zu

""Comonomeranteil™ zu berichtigen.

VII. Mit Bescheid vom 11. November 2010 wurden die Parteien

zur muindlichen Verhandlung geladen. Die Ladung enthielt
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die vorlaufige Meinung der Kammer, in der u. a. die
Erfullung der Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPU
durch die nicht korrigierten Antrage in Frage gestellt
und Bedenken gegen die Gewdhrbarkeit des
Korrekturantrags geaullert wurden.

In Erwiderung hierzu erfolgte mit Schreiben vom
28. April 2011 eine weitere Eingabe seitens des

Beschwerdegegners |I.

Mit Schreiben gleichen Datums wurden vom

Beschwerdegegner 11 eingereicht

D29: P. Dufton, "Functional Additives for the Plastics
Industry - Trends in Use and Technology', Rapra
Industry Analysis Report Series, Rapra Technology
Limited, 1998, Seite 46,

D30: M. Ezrin, "Plastics failure guide: cause and
prevention™, Carl Hanser Verlag, Munich, Vienna,
New York, 1996, Seite 131 und 149, und

D31: EP O 814 485 Al.

Ebenfalls mit Schreiben vom 28. April 2011 reichte der
Beschwerdefihrer einen neuen Hauptantrag sowie neue
Hilfsantrage 1-XI ein. In allen Antragen war der
Ausdruck "Copolymeranteil' durch "Comonomeranteil

ersetzt worden.

Der Hauptantrag enthielt vier unabhangige Anspriche 1-4,
wobeil Anspruch 1 wie folgt lautete:
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"1. Verfahren zur Herstellung eines Kabels bestehend aus
einem mit vernetztem Polyethylen Uberzogenen Leiterdraht,
bei dem ein Granulat aus Polyethylen mit einem flissigen
Vernetzungsmittel Uberzogen wird, das uUberzogene
Granulat in einem Extruder aufgeschmolzen und auf den
elektrischen Leirtungsdraht extrudiert, und die
extrudierte Schicht durch Erwarmen auf eine Temperatur
oberhalb der Zersetzungstemperatur des
Vernetzungsmittels vernetzt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Granulat, Gries oder Pulver aus einem
Polyethylenhomopolymer und einem Polyethylencopolymer in
einem Taumelmischer bei einer erhohten Temperatur jedoch
unterhalb der Schmelztemperatur des
Polyethylenhomopolymers bzw. des Polyethylencopolymers
zu einem Gemisch aus dem Granulat, Gries oder Pulver aus
dem Polyethylenhomopolymer und dem Polyethylencopolymer
vermischt wird und gleichzeitig mit einem flissigen
Gemisch aus einem Vernetzungsmittel und Stabilisator
Uberzogen wird, wobei das Polyethylencopolymer
ausgewahlt wird unter Ethylenvinylacetat (EVA),
Ethylenbutylacrylat (EBA), Ethylenethylacrylat (EEA)
und/oder Ethylenmethylacrylat (EMA) mit einem
Comonomeranteil von 10 bis 30 Gew%, und

wobei der Comonomeranteil in dem Uberzug auf dem Kabel
zwischen 1 und 8 Gew.% liegt'.

Die weiteren unabhangigen Anspriche 2-4 des
Hauptantrages waren ebenfalls auf ein Verfahren zur
Herstellung eines Kabels bestehend aus einem mit
vernetztem Polyethylen Uberzogenen Leiterdraht gerichtet
und enthielten ebenfalls die Merkmale, dass das
Polyethylencopolymer ausgewahlt wird unter
Ethylenvinylacetat (EVA), Ethylenbutylacrylat (EBA),
Ethylenethylacrylat (EEA) und/oder Ethylenmethylacrylat
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(EMA) mit einem Comonomeranteil von 10 bis 30 Gew.% und
der Comonomeranteil in dem Uberzug auf dem Kabel
zwischen 1 und 8 Gew.% liegt.

Der ebenfalls auf den Comonomeranteil bezogene abhéngige
Anspruch 7 des Hauptantrages lautete wie folgt:

"7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Polyethylencopolymer mit einem

Comonomeranteil von Uber 16 Gew.% verwendet wird."

Eine Erwiderung zu den Eingaben des Beschwerdefihrers
seitens des Beschwerdegegners | erfolgte mit Schreiben
vom 23. Mai 2011.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer, die am
28. Juni 2011 stattfand, wurden vom Beschwerdefuhrer der
mit Schreiben vom 28. April 2011 eingereichte
Hauptantrag aufrechterhalten, alle mit gleichem
Schreiben eingereichten Hilfsantrage zurickgezogen und
neue Hilfsantrage la, Ib und 11-X1 eingereicht. Von
beiden Beschwerdegegnern wurde die Nichtzulassung der
mit Schreiben vom 28. April 2011 eingereichten Antrage
sowie der in der mundlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrage beantragt. Vom Beschwerdegegner 11 wurde
zusadtzlich ein Antrag auf Kostenverteilung gestellt.

Die Anspriche der in der Verhandlung eingereichten
Hilfsantrage la, Ib und 11-X1 unterschieden sich von den
Ansprichen des mit Schreiben vom 28. April 2011
eingereichten Hauptantrages dadurch, dass der Ausdruck
""Comonomeranteil™ zu ""Copolymeranteirl™ geédndert worden
war. Entsprechend enthielten alle unabhangigen Anspriche

der Hilfsantridge die Merkmale, dass das
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Polyethylencopolymer ausgewahlt wird unter
Ethylenvinylacetat (EVA), Ethylenbutylacrylat (EBA),
Ethylenethylacrylat (EEA) und/oder Ethylenmethylacrylat
(EMA) mit einem Copolymeranteil von 10 bis 30 Gew%. und

der Copolymeranteil in dem Uberzug auf dem Kabel

zwischen 1 und 8 Gew.% liegt.

Die fur diese Entscheidung relevanten Argumente des

Beschwerdefihrers koénnen wie folgt zusammengefasst

werden:

a)

b)

Die in dem mit Schreiben vom 28. April 2011
eingereichten Hauptantrag durchgefihrten
Anderungen stellten eine Reaktion auf die mit
der Ladung gedul3erte vorlaufige Meinung der
Kammer dar und es seil bereits iIn den
vorhergehenden Verfahrensschritten deutlich
gewesen, dass der Beschwerdefihrer den

Ausdruck "Copolymeranteil™ als
"Comonomeranteil™ verstehe. Somit mussten die
Beschwerdegegner mit diesen Anderungen rechnen.
Der Hauptantrag sei daher in das Verfahren
zuzulassen. In diesem Zusammenhang sei auch

der Antrag des Beschwerdegegners 11 auf
Verteilung der Kosten zurickzuweisen, da keine,
eine Kostenverteilung rechtfertigende
zusatzliche Vorbereitung seitens des

Vertreters des Beschwerdegegners 11
erforderlich gewesen sei.

Die Korrektur des Ausdrucks "Copolymeranteil™
zu ""Comonomeranteil’™ i1n den Ansprichen des
Hauptantrages erfulle die Erfordernisse der
Regel 139 EPU. Es sei fir den Fachmann
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offensichtlich, dass ein Fehler vorliege. So
bestehe ein Widerspruch zwischen dem im
ursprunglichen Anspruch 1 genannten
Copolymeranteil von 1-8 Gew.% und den in den
Beispielen genannten 20 Teilen Copolymer.
Ferner bestehe eine Diskrepanz zwischen dem im
ursprunglichen Anspruch 1 genannten
Copolymeranteil und den Copolymeranteilen der
ursprunglichen Anspriche 7 und 9. SchlielRlich
sei die Formulierung im urspringlichen
Anspruch 9, dass der Copolymeranteil des
Copolymers 10-30 Gew.% betrage, offensichtlich
unrichtig, da ein Copolymer keinen

Copolymeranteil aufweise.

Fur den Fachmann sei auch offensichtlich, dass
der fehlerhafte Ausdruck nur durch eine
Anderung zu "Comonomeranteil" korrigiert
werden konne. So seil deutlich, dass der im
letzten Absatz der Seite 2 der urspriunglich
eingereichten Anmeldung angegebene Effekt
nicht durch das Copolymer, sondern das darin
enthaltene Comonomer hervorgerufen werde.
Daruber hinaus konne die Formulierung
"Polyethylen Copolymer mit einem
Copolymeranteil von ..." iIn den urspringlichen
Ansprichen 7 und 9 nur so verstanden werden,
dass der in diesen Ansprichen genannte
Copolymeranteil einen Comonomeranteil
darstelle. SchlielBlich ergabe sich durch die
Korrektur in den Beispielen ber einem
Comonomergehalt im Copolymer von 10-30 Gew.%
ein Comonomergehalt im Uberzug von 2-6 Gew.%,

was in dem anspruchsgemafen Bereich von 1-
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8 Gew.% liege. Somit I6se sich durch die
Korrektur die durch den irrtumlicherweise
verwendeten Ausdruck "‘Copolymeranteil™
erzeugte Unklarheit In technisch sinnvoller
Weise ohne weiteres auf.

Die In der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrage la, 1b und 11-XI

seien in das Verfahren zuzulassen, da sie

keine neuen Sachverhalte in das Verfahren
einfuhrten. Vielmehr seil die Frage, wie die
die Copolymeranteile betreffenden Merkmale zu
lesen seien, schon im Einspruchsverfahren in
der Diskussion gewesen. Dariuber hinaus sei
deutlich, dass bei Nicht-Gewdhrung eines
Berichtigungsantrages die urspringliche nicht
korrigierte Version der Anspriche die

Grundlage des Verfahrens bildete.

Von den Beschwerdegegnern wurde u. a. folgende

Auffassung vertreten:

a) Der Hauptantrag sei nicht iIn das Verfahren

zuzulassen, da dieser Antrag nicht alle
Einwdnde der Kammer ausraume. Zudem enthalte
der Antrag in den Ansprichen neue
Formulierungen, die noch nicht Im Verfahren
gewesen seien und den Anspruchsgegenstand
verkomplizierten. Gemal Beschwerdegegner 11
rechtfertige dariuber hinaus eine Zulassung des
Hauptantrages eine Kostenverteilung, da der
Hauptantrag den Gegenstand des Verfahrens

verschoben und so eine zusatzliche
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Vorbereitung seitens der Beschwerdegegner
erforderlich gemacht habe.

Unabhangig hiervon seir die im Hauptantrag
durchgefihrte Korrektur des Ausdrucks
"Copolymeranteil™ zu '*Comonomeranteil™ nach
Regel 139 EPU nicht gewahrbar, da u. a. die
zweite Bedingung dieser Regel nicht erfullt

sei.

So komme die vom Beschwerdefihrer
durchgefihrte Korrektur fir den Fachmann
Uberhaupt nicht in Betracht, da aus der
ursprunglichen Offenbarung nicht abgeleitet
werden konne, dass es sich bei dem dort
genannten Copolymergehalt um einen
Comonomergehalt handeln misse. Insbesondere
mache der letzte Absatz der Seite 2 der
ursprunglichen Offenbarung unmissverstandlich
deutlich, dass zum Erreichen der angestrebten
Vorteile ein begrenzter Copolymergehalt, und
nicht wie vom Beschwerdefihrer behauptet, ein
begrenzter Comonomergehalt erforderlich sei.
Auch aus der Formulierung des urspringlichen
Anspruchs 9 konne nicht abgeleirtet werden,
dass es sich beir dem dort genannten
Copolymeranteil um einen Comonomeranteil
handeln misse, da der Copolymeranteil iIn
diesem Anspruch im Widerspruch zu dem im
ursprunglichen Anspruch 7 genannten
Copolymeranteil stehe und somit dem
ursprunglichen Anspruch 9 keine eindeutige
Bedeutung des Ausdrucks 'Copolymeranteil™

entnommen werden konne. SchlielRlich kdnne auch
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aus den Beispielen nicht abgeleitet werden,
dass der Ausdruck "Copolymeranteil™ als
"Comonomeranteil™ zu lesen sei, da diese
ausschlielllich den Gehalt des verwendeten
Homo- und Copolymers, nicht jedoch das
verwendete Comonomer oder dessen Gehalt
angdben. Daruber hinaus sei im Falle einer
Korrektur des Copolymeranteils von 1-8 Gew.%
nicht deutlich, ob die in LLDPE und VLLDPE
enthaltenen Comonomere zur Bestimmung des

Comonomeranteils heranzuziehen seien.

Auch stelle die durchgefiuhrte Korrektur nicht
die einzige iIn Frage kommende Korrektur dar.
So konnten die urspringlichen Anspriche auch
derart korrigiert werden, dass sich der Gehalt
von 1-8 Gew.% im ursprunglichen Anspruch 1
nach wie vor auf den Copolymeranteil bezieht,
wahrend die Gehalte iIn den urspringlichen
Anspriuchen 7 und 9 zu Comonomergehalten
korrigiert werden. Alternativ hierzu konnten
die Copolymergehalte der urspringlichen
Anspriuche 7 und 9 auch auf die Polymermischung

bezogen werden.

Da die Korrektur nach Regel 139 EPU somit
nicht gewdhrbar sei, erfulle der Hauptantrag
nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2)
EPU.

Die In der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrage seien nicht i1n das
Verfahren zuzulassen. Sie verschdben den

Gegenstand des Verfahrens und machten so eine
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Vertagung der miundlichen Verhandlung
erforderlich, um den Beschwerdegegnern die
Gelegenheit zu geben, die neuen Antrage zu
analysieren. Daruber hinaus habe der
Beschwerdefuhrer Kenntnis davon gehabt, dass
die 1m Hauptantrag befindliche Korrektur des
Copolymeranteils nicht gewahrt werden konne.
Die Tatsache, dass trotzdem erst in der
mundlichen Verhandlung Antrage eingereicht
wurden, die die Korrektur nicht mehr
enthielten, stelle daher einen
Verfahrensmissbrauch dar. SchlielBlich seien

die Antrage nicht prima facie gewdhrbar.

Der Beschwerdefuhrer (Patentinhaber) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des mit
Schreiben vom 28. April 2011 eingereichten Hauptantrags
oder, hilfsweise, im Umfang eines der wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Hilfsantrage la, Ib und 11 bis XI.

Der Beschwerdegegner 1 (Einsprechender 1) beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Der Beschwerdegegner 11 (Einsprechender 11) beantragte
die Zuriuckweisung der Beschwerde. Er beantragte
weiterhin die Verteilung der Kosten nach Artikel 104 EPU.

Entscheidungsgrinde

1.

C6236.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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Hauptantrag

2. Zulassigkeit

Die Beschwerdegegner beantragten, den Hauptantrag nicht

in das Verfahren zuzulassen.

Der Hauptantrag wurde vom Beschwerdefihrer mit Schreiben
vom 28. April 2011 nach Mitteilung der vorlaufigen
Meinung der Kammer (Annex zur Ladung) eingereicht. Der
Antrag unterscheidet sich von dem vor der Ladung mit
Schreiben vom 15. Januar 2010 eingereichten Hauptantrag
u. a. dadurch, dass der Ausdruck "Copolymeranteil™ zu
"Comonomeranteil™ geandert, das Merkmal "Granulat, Gries
oder Pulver'™ zu Beginn des Mischschrittes eingefuhrt und
die Mischungseinrichtung als Taumelmischer/einem
Isolierextruder vorgelagertes Mischaggregat definiert
wurde (Anspriuche 1-4), der Temperaturbereich beim
Mischen und Uberziehen auf 50°C bis 70°C beschrankt
wurde (Anspruch 5), sowie der abhangige Anspruch 2 des

vorherigen Hauptantrages gestrichen wurde.

Diese Anderungen stellen eine Reaktion auf die
vorlaufige Meinung der Kammer hinsichtlich der
Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPU (insbesondere
beziuglich des Ausdrucks ""Copolymeranteil™), des
Artikels 123(2) EPU und der Regel 80 EPU dar.

Die Beschwerdegegner konnten daher durch diese
Anderungen nicht Uberrascht sein. Da der Antrag zwei
Monate vor der mundlichen Verhandlung eingereicht wurde,
hatten die Beschwerdegegner zudem ausreichend Zeit, sich

mit den darin enthaltenen Anderungen auseinanderzusetzen.

C6236.D
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Aus diesen Grunden wurde der Hauptantrag von der Kammer

in das Verfahren zugelassen.

3. Anderungen - Artikel 123(2) EPU

3.1 Es war zwischen den Parteien strittig, ob die iIn den
Ansprichen 1-4 und 7 des Hauptantrages genannten
Comonomeranteile die Erfordernisse des Artikels 123(2)
EPU erfullen.

Die hinsichtlich dieser Comonomeranteile relevanten
Passagen der Anspriche 1-4 und 7 des Hauptantrages
lauten hierbei wie folgt (Hervorhebungen durch die

Kammer) :

- "wobei der Comonomeranteil in dem Uberzug auf dem

Kabel zwischen 1 und 8 Gew.% liegt” (Anspriche 1-4)

- "wobei das Polyethylencopolymer ausgewahlt wird unter
Ethylenvinylacetat (EVA), Ethylenbutylacrylat (EBA),
Ethylenethylacrylat (EEA) und/oder
Ethylenmethylacrylat (EMA) mit einem Comonomeranteil
von 10 bis 30 Gew.%" (Anspriche 1-4)

- "ein Polyethylencopolymer mit einem Comonomeranteil
von uber 16 Gew.%" (Anspruch 7).

3.2 Diese Textstellen leiten sich von den folgenden
Textpassagen der urspriunglichen Anspriche 1, 7 und 9 ab
(Hervorhebungen durch die Kammer):

- "wobei der Copolymeranteil in dem Uberzug auf dem
Kabel zwischen 1 und 8 Gew.% liegt” (ursprunglicher
Anspruch 1)

C6236.D
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"dalR als Polyethylen Copolymer Ethylenvinylacetat
(EVA), Ethylenbutylacrylat (EBA), Ethylenethylacrylat
(EEA) und/oder Ethylenmethylacrylat (EMA) mit einem
Copolymeranteil von 10 bis 30 Gew.% verwendet wird"

(ursprunglicher Anspruch 9)

"ein Polyethylen Copolymer mit einem Copolymeranteil

von uber 16%' (urspriunglicher Anspruch 7).

Hierbei enthalten die Textpassagen der urspriunglichen

Anspriche 1, 7 und 9 jedoch keine Offenbarung eines

Comonomeranteils, sondern nehmen im Unterschied zu

Ansprichen 1-4 und 7 des Hauptantrages ausschlielRlich

auf einen Copolymeranteil Bezug (siehe Hervorhebungen

durch die Kammer).

Auch der Ubrige Teil der urspringlich eingereichten

Anmeldung bezieht sich ausschliel3lich auf

Copolymeranteile, wobei Folgendes offenbart wird:

"Der wesentliche Vorteil der Erfindung ist darin zu
sehen, dall durch die Verwendung eines Gemisches aus
Polyethylen Homopolymer und Polyethylen Copolymer mit
einem begrenzten Copolymeranteil die Bestandigkeit
der Kabelisolierung gegen die Bildung von
Wasserbaumchen wesentlich erhdht werden kann.'
(letzter Absatz der Seite 2)

Uberziehen eines Leiters mit einer Mischung aus
20 Teilen Polyethylencopolymer, 80 Teilen LDPE
(Polyethylenhomopolymer), 2 Teilen Dicumylperoxid und
0.2 Teilen Stabilisator, entsprechend einem Anteil an
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Polyethylencopolymer von 19.6%, bezogen auf die zum
Uberzug eingesetzte Mischung (Beispiele 1 und 2).

- Uberziehen eines Leiters mit einer Mischung aus
20 Teilen Polyethylencopolymer, 80 Teilen LDPE und
einer nicht definierten Menge eines
hochkonzentrierten Peroxid/Stabilisator Batches auf
Polymerbasis (Beispiel 3).

Die urspringlich eingereichte Anmeldung enthalt somit
zumindest keine direkte Offenbarung der in den
Ansprichen 1-4 und 7 des Hauptantrages geforderten

Comonomergehalte.

GemalR Beschwerdefiuhrer ergeben sich die Comonomergehalte
der Anspriche 1-4 und 7 des Hauptantrages jedoch durch
Korrektur des Ausdrucks ""Copolymeranteil™ in den
ursprunglichen Ansprichen 1, 7 und 9 zu
""Comonomeranteil'. Diese Korrektur stelle eine gemal

Regel 139 EPU gewahrbare Korrektur dar.

Wie in Punkt 2 der Entscheidung G 3/89 (Abl. EPA 1993,
117) ausgefuhrt, bestehen die Voraussetzungen fir die
Gewahrbarkeit einer Korrektur darin, dass

a) die unrichtige Angabe fiur den Fachmann objektiv als
solche erkennbar i1st und

b) die vorgenommene Korrektur die einzige
Korrekturméglichkeit darstellt, die vom Fachmann auf
der Grundlage der ursprunglichen Offenbarung des
Streitpatentes sowie seines allgemeinen Fachwissens
in Betracht gezogen wirde.
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Beziglich der ersten Voraussetzung ist dem
Beschwerdefuhrer dahingehend zuzustimmen, dass in der
ursprunglich eingereichten Anmeldung die Angaben zu den
Copolymeranteilen widersprichlich sind. So besteht ein
Widerspruch zwischen dem Copolymeranteil von 1 bis

8 Gew.% im Uberzug gemaR urspringlichem Anspruch 1 und
dem Anteil an Polyethylencopolymer von 19.6%, bezogen
auf die zum Uberzug eingesetzte Mischung in den
Beispielen 1 und 2. Ferner besteht eine Diskrepanz
zwischen dem im ursprunglichen Anspruch 1 genannten
Copolymeranteil von 1-8 Gew.% und den in den
ursprunglichen Ansprichen 7 und 9 offenbarten
Copolymeranteilen von Uber 16% und 10-30 Gew.%.
SchlielB3lich sind die Anspriche 7 und 9 der urspringlich
eingereichten Anmeldung selbst widersprichlich, da
Anspruch 7 einen Copolymeranteil von uUber 16% fordert,
wahrend der von Anspruch 7 abhangige Anspruch 9 auch

Copolymeranteile von weniger als 16% zuzulassen scheint.

Unabhangig hiervon ist die Formulierung in den
Ansprichen 7 und 9 der urspringlich eingereichten
Anmeldung ""Polyethylen Copolymer mit einem
Copolymeranteil von ..." auch sachlich nicht korrekt, da
ein Copolymer keinen Copolymeranteil enthalt.

Die Kammer geht daher mit dem Beschwerdefuhrer uUberein,
dass auf der Grundlage der Gesamtoffenbarung der
ursprunglich eingereichten Anmeldung fir den Fachmann
offensichtlich i1st, dass die in den urspringlichen
Anspriuchen 1, 7 und 9 genannten Copolymeranteile
fehlerhaft sind. Die erste in G 3/89 formulierte
Bedingung fur die Gewdhrbarkeit einer Korrektur nach
Regel 139 EPU ist daher erfullt.



3.5

3.5.1

C6236.D

- 19 - T 1508708

Zur Erfullung der zweiten in G 3/89 genannten

Bedingung (b) sind bei genauer Betrachtung zwei Dinge
erforderlich, ndmlich dass der Fachmann ausgehend von
der ursprunglichen Offenbarung des Streitpatentes unter
Berucksichtigung seines allgemeinen Fachwissens

- die durchgefihrte Korrektur in Betracht ziehen

wirde und, falls dies der Fall ist,

- diese Korrektur als die einzige iIn Frage kommende

Korrektur ansehen wirde.

Zunachst soll die Frage behandelt werden, ob der
Fachmann im vorliegenden Fall die vom Beschwerdefihrer
durchgefihrte Korrektur des Ausdrucks "Copolymeranteil™

zu ""Comonomeranteil’™ in Betracht ziehen wirde.

Laut Beschwerdefihrer ist fir den Fachmann eindeutig
erkennbar, dass der gemall letztem Absatz der Seite 2 der
ursprunglich eingereichten Anmeldung angestrebte Effekt
einer erhohten Bestandigkeit gegen Wasserbaumchenbildung
durch einen begrenzten Comonomeranteil, nicht jedoch wie
Iin diesem Absatz angegeben, durch einen begrenzten
Copolymeranteil erreicht wird.

Folgte man dieser Sichtweise, so wirde man jedoch
erwarten, dass der fur das Erreichen des angestrebten
Effektes relevante Comonomeranteil in Form des
irrtumlicherweise verwendeten Begriffes
"Copolymeranteil™ in den Beispielen der Anmeldung
angegeben wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im
Gegenteil, die Beispiele enthalten ausschlielRlich
Angaben zum Gehalt an Copolymer ('20 Teile Polyethylen
Copolymer™ in Beispiel 1 und 20 Teilen PE Copolymer™ 1in
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Beispiel 3), machen jedoch keine Angabe zu dem darin
enthaltenen Comonomer, geschweige denn dessen Anteil.

Somit i1st ausgehend von der urspriunglichen Offenbarung
entgegen der Argumentation des Beschwerdefuhrers davon
auszugehen, dass der Anteil an Copolymer, und gerade
nicht der Anteil an Comonomer fur die Erreichung des
durch die Anmeldung angestrebten Effektes relevant ist.
Allein aus diesem Grund wirde der Fachmann die vom
Beschwerdefiuhrer durchgefihrte Korrektur nicht in

Betracht ziehen.

Ferner l10st sich durch die durchgefiuhrte Korrektur nicht,
wie vom Beschwerdefuhrer behauptet, die Unklarheit
hinsichtlich der Copolymeranteile der urspringlich
eingereichten Anmeldung in technisch sinnvoller Weise
auf (vorletzter Absatz der Seite 7 des Schreibens vom
15. Januar 2010). So fuhrt die Korrektur im
ursprunglichen Anspruch 7 zu einem Comonomeranteil von
Uber 16%, wahrend im Widerspruch hierzu der von
Anspruch 7 abhéangige korrigierte Anspruch 9
Comonomeranteile von unter 16% zul&asst. Daruber hinaus
ist nicht deutlich, ob die in LLDPE und VLLDPE
vorhandenen Comonomere als zum Comonomergehalt
beitragend anzusehen sind, oder ob diese
unberucksichtigt bleiben missen, da gemal urspringlichem
Anspruch 8 LLDPE und VLLDPE als Homopolymere, d. h. als
comonomerfrei, anzusehen sind. Schliellich i1st nicht
klar, ob die in den Beispielen eingesetzten
Polyethylencopolymere einen anspruchsgemallen
Comonomergehalt aufweisen und die Beispiele somit 1m
Einklang mit den korrigierten Ansprichen stehen. Die
Kammer kann in diesem Zusammenhang die Auffassung des

Beschwerdefihrers nicht teilen, dass der Comonomergehalt
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des Polyethylencopolymers in den Beispielen wie im
ursprunglichen Anspruch 9 angegeben 10-30 Gew.% betréagt,
da der urspringliche Anspruch 9 einen abhangigen
Anspruch darstellt und der darin genannte
Comonomergehalt daher nicht als wesentliches, d. h.
zwingend in den Beispielen vorhandenes Merkmal anzusehen

ist.

Somit bleiben trotz Korrektur Unklarheiten nicht nur
unaufgelost, sondern es werden im Gegenteil sogar neue
Unklarheiten hinzugefigt. Auch aus diesem Grund wirde
der Fachmann die vom Beschwerdefihrer durchgefihrte

Korrektur nicht in Betracht ziehen.

Selbst wenn man zugunsten des Beschwerdefihrers annimmt,
dass der Fachmann die vom Beschwerdefuhrer vorgenommene
Korrektur in Betracht gezogen hatte, wirde diese

Korrektur nicht die einzig moégliche Korrektur darstellen.

Der Fachmann koénnte beispielsweise in der urspringlichen
Offenbarung auch den in Anspruch 1 genannten
Copolymeranteil von 1-8 Gew.% belassen und lediglich die
Iin den Ansprichen 7 und 9 genannten Copolymeranteile zu
Comonomeranteilen korrigieren. Durch eine solche
Korrektur wirde sich namlich die Nicht-Vereinbarkeit
zwischen dem im Anspruch 1 genannten Copolymergehalt
einerseits und demjenigen der Anspriche 7 und 9
andererseits auflosen und die sachlich nicht korrekte
Formulierung "Polyethylen Copolymer mit einem
Copolymeranteil._." iIn diesen Ansprichen beseitigt

werden.

Alternativ hierzu konnte der Fachmann samtliche

Copolymeranteile in der Anmeldung belassen und lediglich
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in den Ansprichen 7 und 9 den Ausdruck ..., bezogen auf
die Polymermischung™ nach der Nennung der
Copolymeranteile einfligen. Zumindest wirde dadurch die
sachliche Unrichtigkeit in den Ansprichen 7 und 9
beseitigt werden, da dann der i1n diesen Ansprichen
genannte Copolymeranteil kein Copolymeranteil des
Copolymers sondern der Polymermischung darstellen wirde.
Weiterhin wirde dadurch der Widerspruch zwischen den
ursprunglichen Ansprichen 7 und 9 einerseits und den
Beispielen andererseits aufgehoben werden, da die
Copolymeranteile der Beispiele dann In den in den
Anspriuchen 7 und 9 geforderten Bereichen lagen.
SchlielB3lich wirden die so geadnderten Anspriche iIm
Einklang mit dem letzten Absatz der Seite 2 der
Beschreibung stehen, die auf die Wichtigkeit des

Copolymeranteils in der Polymermischung abstellt.

Zusammenfassend lasst ich somit feststellen, dass die
vom Beschwerdefihrer vorgenommene Korrektur in den
ursprunglichen Ansprichen 1, 7 und 9 vom Fachmann nicht
In Betracht gezogen wirde, und wenn Uberhaupt, nur eine
von mindestens drei iIn Frage kommenden Korrekturen
darstellt.

Die zweite fuUr die Gewdhrbarkeit einer Korrektur nach
Regel 139 EPU erforderliche Voraussetzung (b) ist somit
nicht erfullt.

Die Anderung des Begriffes "Copolymeranteil” zu
""Comonomeranteil™ in den Ansprichen des Hauptantrages
basiert somit nicht auf einer nach Regel 139 EPU
gewahrbaren Korrektur. Diese Anderung verletzt daher die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.



- 23 - T 1508708

Hilfsantrage la, 1b und I11-XI

4.

4.2

C6236.D

Zulassigkeit

Die Hilfsantréage la, Ib und 11-XI wurden vom

Beschwerdefiuhrer wahrend der mindlichen Verhandlung vor
der Kammer eingereicht. Von den Beschwerdegegnern wurde
beantragt, die Antrage nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die Antrége unterscheiden sich von dem oben diskutierten
Hauptantrag und den wahrend der Verhandlung
zuruckgezogenen Hilfsantragen 1-X1, eingereicht mit
Schreiben vom 28. April 2011, dadurch, dass die
Korrektur des Ausdrucks ""Copolymeranteil’™ zurickgenommen
wurde, d. h. der Ausdruck "*Comonomeranteil™ in den

Ansprichen wieder zu ""Copolymeranteil’™ geandert wurde.

Vom Beschwerdefihrer wurde vorgebracht, dass bei
Nichtgewdhrung eines Antrags auf Korrektur automatisch
die nicht korrigierten Antrage die Grundlage des
weiteren Verfahrens bildeten. Die in der mindlichen
Verhandlung neu eingereichten Hilfsantrage entspréachen
diesen nicht korrigierten Antréagen und seien somit
automatisch Bestandteil des Verfahrens. Diese Sichtweise
steht jedoch im Widerspruch zu Artikel 113(2) EPU.
Dieser Artikel verlangt, dass sich das Europaische
Patentamt an die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung,
d. h. im vorliegenden Fall an die vom Beschwerdefihrer
mit Schreiben vom 28. April 2011 eingereichten Antrage
(Hauptantrag und Hilfsantrage 1-XI) zu halten hat. Die
Beschwerdekammer kann daher nicht, wie vom
Beschwerdefuhrer gefordert, bei Nicht-Gewdhrbarkeit
dieser Antrage automatisch andere, noch nicht vom
Beschwerdefihrer vorgelegte Antrage dem Verfahren
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zugrundelegen. Die in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Antrage, iIn denen die Korrektur
zuruckgenommen wurde, stellen daher neue Antrage dar,

die nicht automatisch Teil des Beschwerdeverfahrens sind.
Deren Zulassigkeit In das Verfahren, die von den
Beschwerdegegnern bestritten wurde, ist daher von der

Kammer zu prufen.

4.3 Bei der Entscheidung Ulber die Zulassung von Antréagen in
das Verfahren ist beispielsweise der Zeitpunkt der
Einreichung dieser Antrage sowie der Grundsatz der
Verfahrensokonomie zu bericksichtigen (Artikel 13(1)
VOBK). Im vorliegenden Fall ergibt sich diesbeziuglich
folgende Sachlage:

4.3.1 Wie vom Beschwerdefiuhrer wahrend der mundlichen
Verhandlung bestéatigt wurde, war die Gewdhrbarkeit der
Korrektur des Ausdrucks '*Copolymeranteil™ zu
""Comonomeranteil™ seit dem Einspruchsverfahren strittig.
Daruber hinaus wurde diese Gewahrbarkeit von der Kammer
Im Annex zur Ladung vom 11. November 2010, d. h. mehr
als sieben Monate vor der mundlichen Verhandlung, in
Frage gestellt. Der Beschwerdefihrer hatte somit bereits
zu einem fruhen Verfahrenszeitpunkt Kenntnis daruber,
dass die Korrektur des Ausdrucks 'Copolymeranteil™ zu
""Comonomeranteil™ nicht gewahrbar sein konnte. Es hatte
dem Beschwerdefihrer im Rahmen des Verflgungsgrundsatzes
freigestanden, im Hinblick auf diese Bedenken spéatestens
in Reaktion auf den Erhalt der vorlaufigen Meinung der
Kammer nicht-korrigierte, d. h. auf den Copolymeranteil
abstellende Anspriche einzureichen. Dies ist nicht
erfolgt. Im Gegenteil, der Beschwerdefihrer reichte iIn
seiner Erwiderung auf die vorlaufige Meinung der Kammer

ausschlielllich korrigierte, d. h. auf den

C6236.D
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Comonomeranteil abstellende Anspruchssatze ein und
wartete bis zur mundlichen Verhandlung, d. h dem spatest
moglichen Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens, um diese
Korrektur in Form der neu eingereichten Hilfsantréage la,
Ib und 11-X1 zurickzunehmen. Der Verfahrensstand, bei
dem die Einreichung der neuen Hilfsantrage erfolgte,
spricht somit eindeutig gegen eine Zulassung dieser

Antrage in das Verfahren.

4.3.2 Im vorliegenden Fall ist auch zu bericksichtigen, dass
der Beschwerdefuhrer wahrend des gesamten
Beschwerdeverfahrens konsequent den Ansatz verfolgte,
die Anspriche derart zu lesen, dass sie auf den
Comonomeranteil abstellen. So trat der Beschwerdefihrer
bereits iIn der Beschwerdebegrindung dieser in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung in einem obiter
dictum zum Ausdruck gebrachten Lesart der Anspruche
nicht entgegen. Daran anschliel3end beantragte der
Beschwerdefihrer mit Schriftsatz vom 15. Januar 2010 die
Korrektur des Begriffes "Copolymeranteil™ in der
Beschreibung und den Antragen zu '*Comonomeranteil™.
SchlieRlich reichte der Beschwerdefuhrer mit Schriftsatz
vom 28. April 2011 zwolf Anspruchssétze ein, die alle
die Korrektur des Ausdruckes "Copolymeranteil™ zu
"Comonomeranteil™ enthielten. Durch die Zuriucknahme der
Korrektur in den in der mindlichen Verhandlung neu
eingereichten Hilfsantragen und damit verbunden dem
Abstellen auf den Copolymeranteil setzte sich der
Beschwerdefiuhrer somit in Widerspruch zu seinem wahrend

des gesamten Beschwerdeverfahrens gewdhlten Ansatz.

4.3.3 Zusatzlich ist 1In diesem Zusammenhang von Belang, dass
bereits i1In der Einspruchsschrift des Einsprechenden 11

Fragen beziuglich der Interpretation des Ausdrucks
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"Copolymeranteil™ und damit verbunden Einwande unter
Artikel 83 EPU geauRert worden waren. Mit dem mit
Schreiben vom 15. Januar 2010 durch den Beschwerdefihrer
gestellten Korrekturantrag und spatestens mit den mit
Schreiben vom 28. April 2011 eingereichten, korrigierten
und damit ausschliell3lich auf einen Comonomeranteil
abstellenden Antragen waren diese Einwande
gegenstandslos geworden. Durch die Zuricknahme der
Korrektur und damit das erneute Abstellen auf den
Copolymeranteil in den iIn der Verhandlung vor der Kammer
neu eingereichten Hilfsantragen werden diese Einwande

nun erneut relevant.

Zusammenfassend lasst sich daher feststellen, dass sich
der Beschwerdefihrer mit dem Einreichen der neuen
Hilfsantrage nicht nur in Widerspruch zu seinem gesamten
vorherigen Vorbringen setzt, sondern dadurch auch noch
Einwande wieder aufleben lasst, die durch die
vorhergehenden Antrage langst beseitigt worden waren,
und dies zum spatest moglichen Zeitpunkt des
Beschwerdeverfahrens. Diese Vorgehensweise kommt nach
Auffassung der Kammer einem Verfahrensmissbrauch
zumindest sehr nahe und entspricht unabhangig hiervon
auf jeden Fall nicht der gebotenen Verfahrensdkonomie.

Aus den oben genannten Grinden wurden die iIn der
Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrage la,
Ib und 11-X1 nicht In das Verfahren zugelassen.

Antrag auf Kostenverteilung

5.

C6236.D

Vom Beschwerdegegner 11 wurde wahrend der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer ein Antrag auf
Kostenverteilung nach Artikel 104 EPU gestellt. Dieser
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wurde damit begrindet, dass der mit Schreiben vom

28. April 2011 eingereichte und In das Verfahren
zugelassene Hauptantrag den Gegenstand des Verfahrens
verschob, so dass eine erneute Vorbereitung seitens des
Beschwerdegegners notwendig wurde.

Dem kann sich die Kammer nicht anschliel3en. Wie oben
unter Punkt 2 ausfuhrlich dargelegt, stellt der
Hauptantrag eine Reaktion des Beschwerdefihrers auf die
Fragen dar, die von der Kammer im Annex zur Ladung
aufgeworfen wurden. Es ist nicht erkennbar, weshalb fur
den Beschwerdegegner 11 dadurch eine zusatzliche
Vorbereitung notwendig wurde, insbesondere da der
Hauptantrag, wie oben unter Punkt 4.3.2 gezeigt, eine
konsequente Fortfuhrung des vom Beschwerdefuhrer wahrend
des gesamten Verfahrens gewahlten Ansatzes darstellt.
Der Hauptantrag hat daher entgegen den Angaben des
Beschwerdegegners keine Verschiebung des

Verfahrensgegenstandes zur Folge.

Aus diesen Grunden ist der Antrag auf Kostenverteilung
nicht gewahrbar.

C6236.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Der Antrag des Beschwerdegegners 11 (Einsprechender 11)
auf Verteilung der Kosten wird abgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Rohn W. Sieber
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