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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 19. Juni
2009, mit der das europaische Patent 1 423 433

(Anmeldenummer 02 772 179.4) widerrufen wurde.

Die Anmeldung wurde mit 17 Anspriichen eingereicht,

wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"l. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern
durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet,
dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit
gasformiger Saure begast oder mit der L&sung einer
Saure bespriitht wird, sowie mit einem Oxidationsmittel
oder einer LOosung eines Oxidationsmittels in Kontakt
gebracht wird, dass er bei Temperaturen im Bereich von
50 bis 120°C iber eine Zeitdauer im Bereich von 0,01
bis 10 Stunden depolymerisiert wird und dass
anschlielend die Sadure durch Zugabe einer Base
neutralisiert wird, wobei der Wassergehalt des
Reaktionsgemisches wéhrend der Depolymerisation

10 Gew.-% nicht Uberschreiten darf."

Die Anspriiche 2 bis 17 waren auf bevorzugte
Ausfihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1

gerichtet.

Das erteilte Patent enthielt 17 Anspriiche, wobei
Anspruch 1 wie folgt lautete (die gegeniiber dem
urspringlichen Anspruch 1 vorgenommene Hinzufigung ist

durch die Kammer hervorgehoben) :

"l. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern
durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet,

dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit
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gasformiger Saure begast oder mit der L&sung einer
Saure bespriht wird, sowie gleichzeitig mit einem
Oxidationsmittel oder einer LOsung eines
Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird, dass er bei
Temperaturen im Bereich von 50 bis 120°C uber eine
Zeitdauer im Bereich wvon 0,01 bis 10 Stunden
depolymerisiert wird und dass anschlieBend die Saure
durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wobei der
Wassergehalt des Reaktionsgemisches wahrend der

Depolymerisation 10 Gew.-% nicht iberschreiten darf."

Die Anspriiche 2 bis 17 waren auf bevorzugte
Ausfihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1

gerichtet.

Am 08. Dezember 2007 wurde Einspruch gegen das Patent
eingelegt. Die Einsprechende machte die
Einspruchsgriinde gemdB Artikel 100 (a) EPU (mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit) und
Artikel 100 (c) EPU geltend.

Die angefochtene Entscheidung wurde auf Grundlage des
Patents in der erteilten Fassung als Hauptantrag und
eines am 03. Dezember 2008 eingereichten Hilfsantrags
getroffen. In ihrer Entscheidung befand die
Einspruchsabteilung, dass sich in der Passage auf Seite
5, Zeilen 13-22, das Wort "gleichzeitig" auf die
Einwirkphase beider Reagenzien bezog, wahrend nach dem
Wortlaut von Anspruch 1 das Wort "gleichzeitig" die
Zugabe dieser Reagenzien betraf. Aus diesem Grund
erfillte der Hauptantrag nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU. Der Hilfsantrag erfiillte die
Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU nicht, weil die
Streichung des Wortes "gleichzeitig" aus Anspruch 1 zu
einer unzuladssigen Erweiterung des Schutzumfanges des

Anspruchs fiuhrte. Das Einfligen des Ausdrucks "unter
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gleichzeitigem Einsatz von Sdure und Oxidationsmittel"
in der Einwirkphase, wie es auf Seite 5, Zeile 25-26
der urspriinglichen Offenbarung steht, kénnte nicht als
Ersatz fiir das in der Zugabephase gestrichene Wort

"gleichzeitig" dienen.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am
19. August 2009 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebiihr
wurde am selben Tag entrichtet. Mit ihrer
Beschwerdebegriindung, die mit Schreiben vom 29. Oktober
2009 einging, hat sich die Patentinhaberin gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung gewandt und
beantragt, das Patent wie erteilt oder auf Basis wvom

beigefiigten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 dieses Hilfsantrages lautete wie folgt (die
gegeniiber dem urspringlichen Anspruch 1 vorgenommene

Hinzufigungen sind durch die Kammer hervorgehoben) :

"l. Verfahren zur Depolymerisierung von Celluloseethern
durch sauer-oxidativen Abbau, dadurch gekennzeichnet,
dass der gemahlene und getrocknete Celluloseether mit
gasformiger Saure begast oder mit der L&sung einer
Sdure bespriht wird, die einen sauren Abbau des
Celluloseethers bewirkt, sowie gleichzeitig mit dem
sauren Abbau mit einem Oxidationsmittel oder einer
Losung eines Oxidationsmittels in Kontakt gebracht
wird, das einen oxidativen Abbau des Celluloseethers
bewirkt, dass er bei Temperaturen im Bereich von 50 bis
120 °C Uber eine Zeitdauer im Bereich wvon 0,01 bis 10
Stunden depolymerisiert wird und dass anschlieBend die
Sdure durch Zugabe einer Base neutralisiert wird, wobei
der Wassergehalt des Reaktionsgemisches wahrend der

)

Depolymerisation 10 Gew.-% nicht iberschreiten darf."
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Die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden ging mit
Schreiben vom 09. Februar 2010 ein. Darin wurde die
Gewdhrbarkeit von Anspruch 1 des Hauptantrags im
Hinblick auf Artikel 123(2) EPU bestritten. Die
Beschwerdegegnerin fand auch, dass Anspruch 1 des
Hilfsantrags gegen Artikel 123(2) und (3) EPU verstieR.

Am 20. Marz 2013 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung. In einer am 10. Oktober 2013 zur
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung versandten
Mitteilung auBerte die Kammer ihre vorlaufige Meinung
hinsichtlich der Artikel 123(2) und (3) EPU.

Die mindliche Verhandlung fand am 21. November 2013
statt.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin hinsichtlich der
Artikel 123(2) und (3) EPU lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag

Das Streitpatent betreffe ein Verfahren zur
Depolymerisierung von Celluloseethern mit Hilfe wvon
Saure und Oxidationsmitteln, wobei beide gleichzeitig
einwirkten. Dieses Verfahren werde so auch in der
Beschreibung und in den Beispielen des Streitpatents
beschrieben. In den Beispielen wurde zum
Celluloseetherpulver zunadchst Saure und dann
Oxidationsmittel hinzugefligt. Aus der Beschreibung und
den Beispielen gehe hervor, dass die Reaktion erst dann
stattfindet, wenn die Temperatur ausreichend erhdht
wird. Die Formulierung "in Kontakt bringen" in Anspruch
1 beziehe sich auf den Reaktionszeitraum und sei
gewdhlt worden, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein

Durchmischen der Komponenten in einem Reaktor
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stattfindet. Nur damit sei sichergestellt, dass die
Saure und das Oxidationsmittel "gleichzeitig" mit allen
Celluloseether-Partikel in Kontakt kommen und einwirken
sobald die Temperatur erhéht wird. Die Phase, in der
die Sdure und das Oxidationsmittel zugesetzt

werden, sei kurz im Vergleich zur eigentlichen
Reaktionsphase, in der die Saure und das
Oxidationsmittel auf das Celluloseether-Pulver
einwirken. Das "in Kontakt bringen" entspreche also
nicht einer Art Zugabe, sondern den reaktiven Kontakt.
In diesem Sinne werden die Reagenzien gleichzeitig mit
dem Celluloseether in Kontakt gebracht. Daher sei klar,
dass sich der Begriff "gleichzeitig" auf die
Einwirkphase bezieht und nicht etwa auf die

Zugabephase.

Die Einspruchsabteilung habe den Begriff "gleichzeitig"
im erteilten Anspruch 1 so ausgelegt, dass er sich auf
den Zeitpunkt der Zugabe von Sadure und Oxidationsmittel
bezieht und nicht auf die Einwirkphase. Eine solche
Auslegung mbége semantisch moglich sein, technisch sei
sie jedoch nicht sinnvoll und widerspreche auch den
Beispielen. Diese Auslegung basiere auch nicht auf der
urspringlichen Offenbarung. Wenn der Wortlaut eines
Anspruchs mehrere Auslegungsmoglichkeiten zulasst, sei

der Anspruch auf Basis der Beschreibung auszulegen.

Hilfsantrag

Der Hauptantrag lasse mehrere Interpretationen zu. Das
in Anspruch 1 des Hilfsantrags hinzugefiigte Merkmal,
"gleichzeitig mit dem Saueren Abbau..." verdeutliche,
dass die Saure und das Oxidationsmittel in der
Einwirkphase mit dem Celluloseether in Kontakt gebracht
werden. Somit erfolge die Zugabe der Komponenten nicht

gleichzeitig.
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Die Argumente der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der
Artikel 123(2) und (3) EPU lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag

Der Ausdruck "dadurch gekennzeichnet, dass der
gemahlene und getrocknete Celluloseether mit
gasformiger Saure begast oder mit der L&sung einer
Saure bespriht wird, sowie gleichzeitig mit einem
Oxidationsmittel oder einer LOsung eines
Oxidationsmittels in Kontakt gebracht wird" sei
eindeutig auf die Zugabephase gerichtet und kénne
nichts anderes heiBen, als dass die Sdure und das
Oxidationsmittel zum gleichen Zeitpunkt zum

Celluloseether zugegeben werden.

Hilfsantrag

Der erteilte Anspruch 1 wurde so ausgelegt, dass die
Saure und das Oxidationsmittel gleichzeitig zugegeben
werden. Die Formulierung von Anspruch 1 wurde jetzt so
geandert, dass beide Komponenten hintereinander
zugegeben werden konnen. Der Schutzbereich des Patents
sei dadurch erweitert worden. Der Hilfsantrag verstole
deshalb gegen Artikel 123(3) EPU.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
oder, hilfsweise, in der Fassung des am

29. Oktober 2009 eingereichten Hilfsantrags 1.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.
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XIII. Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Artikel 123(2) EPU

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrages (erteilter Anspruch 1)

unterscheidet sich gegeniiber dem urspriinglich
eingereichten Anspruch 1 dadurch, dass das Wort
"gleichzeitig" im ersten Schritt des Verfahrens zur
Depolymerisierung von Celluloseethern durch sdure-

oxidativen Abbau eingefligt wurde.

2.2 Das beanspruchte Verfahren enthdlt eine Reihenfolge von
Schritten, die zur Depolymerisierung von
Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau fihren. Im
ersten Schritt wird der gemahlene und getrocknete
Celluloseether mit gasformiger Sdure begast oder mit
der LOsung einer Saure bespriht, sowie gleichzeitig mit
einem Oxidationsmittel oder einer Losung eines
Oxidationsmittels in Kontakt gebracht. In einem zweiten
Schritt wird die Depolymerisierung durch einstellen der
Temperatur initiiert. Im dritten Schritt wird die Saure
durch Zugabe einer Base neutralisiert. Die gewdhlte
Formulierung richtet sich daher eindeutig auf eine
(gleichzeitige) Zugabe beider Reagenzien im ersten
Verfahrensschritt, bevor im zweiten Schritt die
Reaktion stattfindet und der Celluloseether bei

Temperaturen im Bereich von 50 bis 120°C uber eine
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Zeitdauer im Bereich von 0,01 bis 10 Stunden

depolymerisiert wird.

Durch diese klare Dreiteilung lasst der Wortlaut des
Anspruchs, neben der Interpretation der gleichzeitigen
Zugabe im ersten Verfahrensschritt, keinen Raum fir
eine andere Interpretation, insbesondere nicht fir das
gleichzeitige in Kontakt bringen der Reagenzien im
zwelten Verfahrensschritt, in der die Reaktion
stattfindet. Mit der Anweisung, dass im ersten
Verfahrensschritt Sdure und Oxidationsmittel
gleichzeitig in Kontakt gebracht werden sollen, ist
eindeutig definiert, dass eine gleichzeitige Zugabe vor
der Reaktions- oder Einwirkungsphase stattzufinden hat.
Daher lasst der Wortlaut des Anspruchs das nach

einander Hinzufligen beider Reagenzien nicht zu.

Bei der Beschreibung der Depolymerisierung von
Celluloseethern durch sauer-oxidativen Abbau ist in der
urspringlichen Beschreibung der Wortlaut vom
urspringlich eingereichten Anspruch 1 benutzt worden
(Seite 5, vorletzter Absatz). Eine gleichzeitige Zugabe
der Saure und des Oxidationsmittels auf Celluloseethern

ist in dieser Passage nicht offenbart.

Weiterhin wird im letzten Absatz auf der Seite 5
offenbart, dass "durch Kombination von saurem und
oxidativem Abbau bei Celluloseether-Pulvern mit einem
Wassergehalt von unter 10 Gew.-% Weil3grade erzielt
werden, wie sie ohne den gleichzeitigen Einsatz von
sauren und oxidierenden Reagenzien nicht erreicht
werden koénnen". Aus dieser Textpassage geht unmittelbar
und eindeutig hervor, dass der sauer-oxidative Abbau
ein gleichzeitiges Einwirken der Sdure (die einen
sauren Abbau des Celluloseethers bewirkt) und des

Oxidationsmittels (das einen oxidativen Abbau des
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Celluloseethers bewirkt) voraussetzt. Es wurde jedoch
von der Beschwerdefiihrerin nicht bestritten, dass ein
gleichzeitiges in Kontakt bringen der Sdure und des
Oxidationsmittels in dieser Textpassage nicht offenbart
wurde. Auch in den Beispielen findet sich keine Stitze
flir eine gleichzeitige Zugabe von Saure und

Oxidationsmittel.

2.4 Dem Argument der Beschwerdefiihrerin, dass der Anspruch
aufgrund der Beschreibung auszulegen sei, kann die
Kammer nicht folgen. Eine Auslegung der Anspriiche ist
nur dann notwendig, wenn der Wortlaut unklar oder
zweideutig ist. Das ist hier jedoch nicht der Fall, da
der Anspruch ausdricklich im ersten Verfahrenschritt
ein gleichzeitiges in Kontakt bringen von Saure und
Oxidationsmittel mit dem Celluloseether verlangt. Einem
Anspruch aufgrund der Beschreibung eine andere
Bedeutung zu geben als der Wortlaut darlegt, ist nicht
zuldssig, da es nicht die Beschreibung, sondern die
Anspriiche sind, die den Schutzumfang bestimmen,
(Artikel 84 EPU und Regel 43(1) EPU).

2.5 Somit findet die Formulierung "[...] dass der gemahlene
und getrocknete Celluloseether mit gasformiger Saure
begast oder mit der L&sung einer Saure bespriht wird,
sowie gleichzeitig mit einem Oxidationsmittel oder
einer Losung eines Oxidationsmittels in Kontakt
gebracht wird, [...]" keine Basis in der urspringlichen
Offenbarung. Anspruch 1 des Hauptantrages erfillt die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU nicht.

Hilfsantrag
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Artikel 123(3) EPU

Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich von
Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch, dass das
Oxidationsmittel mit der Saure gleichzeitig mit dem
sauren Abbau in Kontakt gebracht wird. Somit soll die
Zugabe des Oxidationsmittel nicht mehr gleichzeitig mit
der Sdure auf die Celluloseether erfolgen. Der neue
Anspruchswortlaut umfasst daher auch ein Verfahren, in
dem das Oxidationsmittel gleichzeitig mit dem sauren
Abbau, aber nach der Sadure zum Celluloseether zugegeben
wird und erweitert damit den Schutzbereich des
erteilten Anspruchs 1. Anspruch 1 des Hilfsantrages
erfillt somit nicht die Erfordernisse des Artikels

123(3) EPU.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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