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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Einsprechenden 3 und 2 richten sich
gegen die folgendermaBen lautende Entscheidung der
Einspruchsabteilung betreffend das europdische Patent
Nr. 1 270 811, das auf eine Teilanmeldung erteilt

worden war:

"Das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand
hat, erfiillt die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.
Hiermit erlédsst die Einspruchsabteilung eine gesonderte
beschwerdefahige Zwischenentscheidung gemal Artikel

106 (2) EPU."

Das auf die entsprechende Stammanmeldung erteilte
Patent Nr. 1 068 394 (Stammpatent) wurde per
Beschwerdekammerentscheidung T 1832/06 vom

16. Oktober 2009 rechtskraftig widerrufen.

Anspruch 1 des Stammpatents in der erteilten Fassung

lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Imprdgnieren von zum Herstellen
hochabriebfester Laminat-Fussbodenmaterialien
verwendeter Dekorpapiere, bei dem das Dekorpapier
zundchst mit einem Aminoharz angefeuchtet und dadurch
imprdgniert wird, wobeili die Menge des Harzes mittels
Dosierwalzen geregelt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf das angefeuchtete nasse Dekorpapier zusdtzlich eine
Schicht aus einem Aminoharz in spezieller Dispersion
aufgediist wird, wobel die endgiiltige Flidchenmasse -
bezogen auf die Trockenmasse des Rohpapiers - 100 % bis
250 % betrdgt und die Dispersion partikelfdrmiges

Abriebmaterial enthdlt."
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Die abhangigen Anspriiche 5 und 6 des erteilten

Stammpatents lauteten wie folgt:

"5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB als abrasive Substanz
Siliciumcarbid mit einer durchschnittlichen KorngrdéBe

von 60 bis 160 um verwendet wird."

"6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 dadurch
gekennzeichnet, daB als abrasive Substanz Aluminiumoxid
in Form von Korund oder aus der Schmelze mit einer

KorngréBe von 60 bis 160 um verwendet wird."

Der Tenor ("Entscheidungsformel") wvon Entscheidung
T 1832/06 lautet:
"Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom ... wird

aufgehoben. Das Patent wird widerrufen."

In ihrer Begriindung war die Kammer zu dem Schluss
gelangt, dass die Verfahren gemal den jeweiligen
Anspriichen 1 aller damals vorliegenden Antrédge im
Hinblick auf die darin enthaltenen Merkmale "die
endgiiltige Fldchenmasse - bezogen auf die Trockenmasse
des Rohpapiers - 100% bis 250% betrdgt" nicht
ausreichend offenbart seien, und dass demnach "das
Erfordernis des Artikels 83 EPU fiir die Anspriiche 1

aller Antrage nicht erfillt sei™.

In der durch die vorliegenden Beschwerden angefochtenen
Entscheidung gelangte die Einspruchsabteilung, unter
Berilicksichtigung der Versuche Nr. 1 bis 9, die in
Reaktion auf einen Bescheid eingereicht worden waren
(mit den Schreiben vom 2. August 2010 und vom

11. Marz 2011), entgegen der von ihr urspringlich im
Hinblick auf T 1832/06 geauberten Meinung zu dem

Schluss, dass das Patent in seiner erteilten Fassung
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(Hauptantrag) unter Artikel 83 bzw. 100 (b) EPU nicht zu
beanstanden sei. Da die zu beurteilenden Anspriiche
nicht identisch seien mit jenen, Uber die in T 1832/06
entschieden wurde, und da zudem weitere
Versuchsberichte eingereicht worden waren und auch
beriicksichtigt wurden, sah sich die Einspruchsabteilung
nicht als an die in der Entscheidung T 1832/06 erfolgte
Beurteilung des Ausfiihrbarkeit im Sinne einer res
judicata bzw. im Hinblick auf Artikel 111 (2) EPU

gebunden.

Der unabhangige Anspruch 1 des erteilten Streitpatents
unterscheidet sich von Anspruch 1 des erteilten
Stammpatents dadurch, dass die Merkmale betreffend die

Zusammensetzung des Dispersion wvon

"und die Dispersion partikelférmiges Abriebmaterial
enthalt"

prazisierend geandert wurden zu:

"als abrasive Substanz Siliziumcarbid mit einer
durchschnittlichen KorngrdéBe von 60 bis 160 pum oder als
abrasive Substanz Aluminiumoxid in Form von Korund oder
aus der Schmelze mit einer KorngroBe von 60 bis 160 um

in der Dispersion verwendet wird."

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
legten die Einsprechende 3 (Beschwerdefiithrerin I) und
die Einsprechende 2 (Beschwerdefilthrerin II) Beschwerde
ein. Beide machten in ihrer jeweiligen Begriindung
geltend, dass die Frage der ausreichenden Offenbarung
der Erfindung bereits in der Entscheidung T 1832/06,
betreffend das auf die Stammanmeldung erteilte Patent,
entschieden worden sei, was demnach als res judicata

anzusehen sei. Vorsorglich machten beide
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Beschwerdefilthrerinnen aber auch mangelnde Offenbarung

der Erfindung geltend.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) wies in ihrem
Antwortschreiben das Vorbringen der Gegenparteien
zuriick. Threr Ansicht nach la&ge kein Fall von res
judicata vor. Ferner sei die beanspruchte Erfindung
ausfihrbar, wie unter anderem durch die im
Einspruchsverfahren eingereichten Versuche gezeigt

worden sei.

In einem in Vorbereitung der miindlichen Verhandlung
erlassenen Bescheid teilte die Kammer den Parteien
unter anderem ihre vorlaufige Meinung mit, wonach keine
res judicata vorlage und daher voraussichtlich auch die
Frage der ausreichenden Offenbarung im Hinblick auf das
Patent wie erteilt bzw. in geadnderter Fassung gemaB den

ggf. vorliegenden Hilfsantragen zu erdrtern sein werde.

In Reaktion auf diesen Bescheid reichte die
Beschwerdegegnerin mit ihrem Schreiben wvom
6. Dezember 2013 vier geanderte Anspruchssatze als

Hilfsantrdge 1 bis 4 ein.

Anspruch 1 laut Hilfsantrag 1 ist identisch mit
Anspruch 1 laut Hauptantrag.

Anspruch 1 laut Hilfsantrag 2 unterscheidet sich wvom
Anspruch 1 laut Hauptantrag durch die am Ende des

Anspruchs hinzugefiigten Merkmale
"und die Dispersion einen FlieBhilfsstoff enthdlt".
Anspruch 1 laut Hilfsantrag 3 unterscheidet sich wvom

Anspruch 1 laut Hauptantrag durch die am Ende des

Anspruchs hinzugefiigten Merkmale
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" auf die Beimischung von viskositdtserhdhenden
Stoffen wie Cellulosederivate in der Aminoharz-
Dispersion verzichtet wird,

- und die Dispersion einen FlieBhilfsstoff enthdlt
und als Fliesshilfsstoff Polyglycolether,

E-Caprolactam oder Butandiol verwendet wird."

Anspruch 1 laut Hilfsantrag 4 unterscheidet sich wvom
Anspruch 1 laut Hilfsantrag 3 durch die am Ende des

Anspruchs hinzugefliigten Merkmale

"und die Dispersion einen Silanhaftvermittler enthdlt".

Die Beschwerdefiihrerin II beharrte in ihrem Schreiben
vom 12. Dezember 2013 im Hinblick auf die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern darauf, dass eine
res judicata vorliege, und dehnte ihre diesbeziigliche
Argumentation auf die Hilfsantrage der
Beschwerdegegnerin aus. Ferner machte sie auch
diesbeziiglich nach wie vor mangelnde Offenbarung

geltend.

Die mindliche Verhandlung fand am 15. Januar 2014
statt. Anwesend waren die Beschwerdefiihrerin II und die
Beschwerdegegnerin. Die weiteren am Verfahren
beteiligten Parteien waren, wie zuvor schriftlich
angekiindigt, nicht als Teilnehmer in der mindlichen

Verhandlung anwesend.

In der Verhandlung wurde im Wesentlichen erdrtert, ob
der Grundsatz der res judicata im vorliegenden Fall zum
Tragen kommen kann oder nicht, und ob der Gegenstand
der Anspriiche gemaB Hauptantrag bzw. Hilfsantrdge 1 bis
4 das Erfordernis der Ausfihrbarkeit gemal Artikel 83
bzw. 100 (b) EPU erfillt.
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XT. Die Beschwerdefiihrerinnen I und II (Einsprechende 3 und
2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des europdischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerden zurickzuweisen und die Zurlckverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur
Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage des
Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage der
Hilfsantrdage 1 bis 4, eingereicht mit Schreiben vom

6. Dezember 2013.

XIT. Die Argumente der Beschwerdefiihrerinnen ké&nnen,
insoweit sie fir die Entscheidung von Belang sind, wie

folgt zusammengefasst werden:

Res judicata

- Im Beschwerdeverfahren T 1832/06, betreffend das
auf die Stammanmeldung erteilte Patent, sei
bereits ilber die Ausfihrbarkeit der Erfindung
entschieden worden, daher durfte bzw. dirfe nicht
erneut iUber diesen Sachverhalt entschieden werden.
Die vorliegenden unabhangigen Anspriiche 1 gemal
den vorliegenden Antragen der
Beschwerdegegnerinnen seien Kombinationen der
Anspriche 1, 5 und 6 des erteilten Stammpatents,
welche im Fall der vorliegenden Hilfsantrage durch
Aufnahme zusdtzlicher Merkmale weiter
eingeschrankt seien. Die im Vergleich zu
Anspruch 1 des Stammpatents zusatzlich in die
vorliegenden Anspriiche 1 aufgenommenen Merkmale
seien beziiglich der Begrindung der mangelnden
Ausfihrbarkeit in Entscheidung T 1832/06 nicht
relevant, da sie nicht die beanstandeten Merkmale
betrdfen. Da zumindest der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 3 im Verfahren zum
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Stammpatent, der laut Entscheidung T 1832/06 fir
nicht ausfihrbar erachtet wurde, enger sei als der
Gegenstand des Anspruchs 1 laut vorliegendem
Hauptantrag, sei eine res judicata gegeben. In
diesem Zusammenhang bezogen sich die
Beschwerdefiithrerinnen auch auf die Rechtsprechung
der Beschwerdekammern.

Schon allein aus diesem Grund sei die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Ausfihrbarkeit (Hauptantrag)

Insbesondere die flir die Umsetzung der Erfindung
wesentlichen Begriffe "Rohpapier", "Endmasse" und
das Verhaltnis von "endgiiltiger Fldchenmasse" zur
"Trockenmasse des Rohpapiers" seien im Hinblick
auf die restliche Offenbarung nicht ausreichend
definiert.

Die im Verfahren befindlichen Versuche zeigten,
dass die Angaben im Streitpatent nicht
ausreichten, um die Erfindung erfolgreich

nachzuarbeiten.

Ausfihrbarkeit (Hilfsantrage)

Die zusatzlich in die jeweiligen Anspriiche 1 der
Hilfsantrage eingefliigten Merkmale anderten nichts
an der mangelnden Ausfiithrbarkeit. Daher seien auch

diese Antrage nicht gewadhrbar.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen, insoweit

sie fiir die Entscheidung von Belang sind, wie folgt

zusammengefasst werden:

Res judicata

Durch den Grundsatz der res judicata solle

gewahrleistet werden, dass nicht iber ein und
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denselben Streitgegenstand nochmals entschieden
werde. Der Grundsatz sei duBerst eng anzuwenden.
Im vorliegenden Fall unterschieden sich die
unabhdngigen Anspriiche 1, 6 und 8 vom einzigen
unabhdngigen Anspruch 1 des Stammpatents. Dass
Anspruch 1 des Streitpatents aus einer Kombination
von Ansprichen des Stammpatents dargestellt werden
konne, sei ebenfalls nicht ausreichend um eine res
judicata Wirkung zu begrinden. Zudem lage im
vorliegenden Verfahren aufgrund der vorgelegten

Versuche ein anderer Sachverhalt zugrunde.

Ausfihrbarkeit (Hauptantrag)

Fir den Fachmann sei bereits aufgrund des
allgemeinen Fachwissens, sowie im Hinblick auf die
im Einspruchsverfahren eingereichten Versuche
klar, was unter den Begriffen "Rohpapier",
"Endmasse" und dem Verhdltnis von "endgililtiger
Fldchenmasse" zur "Trockenmasse des Rohpapiers" zu
verstehen sei.

Es sei flir den Fachmann ferner ohne Weiteres
erkennbar, dass nicht jedes beliebige Verhaltnis
von Impragnierung und spezieller Dispersion zum
Erfolg fihren koénne.

Daher sei der beanspruchte Gegenstand ausreichend
offenbart.

Ausfihrbarkeit (Hilfsantrage)

Aus den gleichen Grinden sei auch der Gegenstand
der Anspriiche gemaB den Hilfsantrdgen 1 bis 4

ausreichend offenbart.
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Entscheidungsgriunde

Verfahrensrechtliche Aspekte

1. Kein Vorliegen einer res judicata

1.1 Die Beschwerdefiihrerinnen machten geltend, dass die
Frage der Ausfihrbarkeit der Erfindung bereits in der
zum Stammpatent ergangenen Beschwerdekammerentscheidung
rechtskraftig entschieden worden sei und im
vorliegenden Verfahren in Anwendung des Grundsatzes der

res judicata nicht neu entschieden werden kdnne.

1.2 Die Kammer stellt zundchst fest, dass der Grundsatz der
res judicata im EPU nicht erwdhnt, und daher dessen
Anwendbarkeit im Verhaltnis von Verfahren zu Stamm- und
Teilanmeldungen, bzw. zu den darauf erteilten Patenten,

auch nicht weiter geregelt ist.

1.3 Ferner ist das Verfahren vor dem EPA betreffend eine
Teilanmeldung grundsdtzlich unabhangig vom Verfahren
betreffend die entsprechende Stammanmeldung (siehe etwa
T 1254/06 vom 8. Marz 2007 (Punkt 1.1 der Griinde,
finfter vollstandiger Absatz).

Schon alleine deshalb hat die Kammer grundsatzliche
Bedenken beziiglich der Frage, ob eine in einem
Einspruchsbeschwerdefall in Rechtskraft erwachsene
Beschwerdekammerentscheidung, wie der Widerruf eines
auf der Grundlage einer Stammanmeldung erteilten
Patents, iiberhaupt - sozusagen "verfahrensibergreifend"
- eine res judicata Wirkung auf ein davon unabhangiges
Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren
betreffend ein flir eine Teilanmeldung erteiltes Patent

entfalten kann.
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In der von der Beschwerdegegnerin herangezogenen
Entscheidung T 0167/93 (Abl. 6/1997, 229; siehe Punkt
2.5 der Grinde) wurde bereits festgehalten, dass der
allgemein anerkannte Grundsatz der res judicata auberst
eng auszulegen ist, und nur "fir etwas gilt", das -
unter anderem - "aufgrund der selben Tatfragen"

entschieden worden ist.

Von einer im obigen Sinn "verfahrensitbergreifenden"
Anwendung des res judicata Grundsatzes ist in dieser

Entscheidung aber nicht die Rede.

Zudem war bzw. 1ist die hier aus T 0167/93 zitierte
Bedingung im Einspruchsverfahren bzw. im vorliegenden
Beschwerdeverfahren nach dem Dafiirhalten der Kammer

auch aus folgenden Griinden eindeutig nicht erfillt:

Der Gegenstand des Verfahrens (das "etwas" im Sinne von
T 0167/93), Uber den die Einspruchsabteilung zu
entscheiden hatte bzw. die Kammer im vorliegenden Fall
zu entscheiden hat, ist das auf der Grundlage der
Teilanmeldung erteilte Patent in Form der vorliegenden
Antrage bzw. deren Rechtsbestandigkeit im Hinblick auf
die erhobenen Einwdnde, und nicht das auf der Basis der

Stammanmeldung erteilte Patent.

Zusatzlich ist diesbezliglich festzuhalten, dass die in
den beiden Verfahren zu beurteilenden Antrage
(Anspruchssatze) nicht identisch sind (wie im Fall der
zitierten Entscheidung T 0051/08 vom 7. Mai 2009, Punkt
3 der Grinde; siehe hierzu auch Punkt 1.7.1, infra). So
umfassen etwa alle vorliegenden Antrage neben einem
unabhédngigen Anspruch 1 auf ein Verfahren jeweils, und
im Gegensatz zu den Antrdgen, iber die im Verfahren

T 1832/06 zum Stammpatent entschieden wurde, auch

unabhadngige Sachanspriiche. Ferner unterscheiden sich
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alle unabhédngigen Verfahrensanspriiche 1 der
vorliegenden Antrage von den unabhdngigen Anspriichen 1

der Antrédge, Uber die in T 1832/06 entschieden wurde.

Nicht zuletzt wurden im vorliegenden Verfahren zum
Nachweis der Ausfithrbarkeit der nunmehr beanspruchten
Gegenstande weitere Beweismittel (Versuchsberichte)
eingereicht. Auch insofern ist der zugrunde liegende
Sachverhalt nicht identisch mit jenem im Verfahren zum

Stammpatent.

Im Rahmen dieser Uberlegungen kommt der von den
Beschwerdefiihrerinnen angesprochenen Uberlappung der
Gegenstande der Anspriiche gemdl den jeweiligen, in den
Verfahren zum Stammpatent beziehungsweise zum
Streitpatent gestellten Antrdgen nach dem Dafiirhalten
der Kammer demnach keine ausschlaggebende Bedeutung =zu.
Zu diesem Schluss kommt die Kammer nicht zuletzt auch
im Hinblick darauf, dass in der Entscheidung T 1832/06
lediglich die jeweiligen Anspriiche 1 der Antrage
beurteilt wurden und dass, wie bereits erwahnt, keiner
dieser Anspriiche identisch ist mit den im vorliegenden
Fall zu beurteilenden Anspriichen 1, und dass
Auswirkungen der Unterschiede auf die Beurteilung der
Ausfihrbarkeit nicht a priori ausgeschlossen werden
konnen. Dies gilt, entgegen der von der
Beschwerdefithrerin II vertretenen Auffassung, auch fir
den Vergleich von Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 im
Beschwerdeverfahren zum Stammpatent mit Anspruch 1
gemal vorliegendem Hauptantrag. Die alleinige Tatsache,
dass die Beschwerdefiihrerinnen die vorliegenden
Anspruchsatze erneut aufgrund eines in ihren Augen
weiterhin bestehenden Mangels an Ausfihrbarkeit
beanstanden, und dies unter Berufung auf die ratio
decidendi der Entscheidung betreffend das Stammpatent,

kann nicht als Nachweis der im Fall einer res judicata
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erforderliche Identitat des Streitgegenstands gewertet

werden.

Auch die in der Entscheidung T 0934/91, Abl. 1994, 184
(Punkt 3 der Grinde) zitierte und in T 0051/08 erneut
aufgegriffene Definition des Rechtsbegriffs res
judicata léasst fir die Kammer keine andere Beurteilung
des vorliegenden Falles zu. Nach dieser Definition
bezeichnet der Begriff "eine Sache, itber die ein
zustandiges Gericht rechtskraftig entschieden hat,
womit die Rechte der Parteien und der mit ihnen in
einer Rechtsbeziehung stehenden Personen in dieser
Sache endgliiltig festgelegt sind (vgl. Black’ s Law
Dictionary, 5. Ausgabe)". Im Anschluss wird in

T 0934/91 Folgendes ausgefiithrt: "Ein solches Urteil
eines zustandigen Gerichts steht somit als absolutes
Hindernis einer weiteren Klage entgegen, die denselben
Anspruch, Antrag oder Klagegrund betrifft..."

(Hervorhebung durch die Kammer) .

Letztlich wird auch in der Entscheidung T 0934/91 keine
"verfahrensiibergreifende" res judicata Wirkung
anerkannt, sondern lediglich die Bindungswirkung einer
ersten Beschwerdekammerentscheidung (Tenor der
Entscheidung betraf lediglich Kostenverteilung) fir das
anschlieRend fortgesetzte Einspruchbeschwerdeverfahren
betreffend das selbe Patent, gegen das Einspruch

erhoben worden war.

Auch die meisten anderen, von den Parteien im Laufe des
Verfahrens genannten Beschwerdekammerentscheidungen
(wie T 0843/91, Abl. 1994, 832; G 0001/97, Abl. 2000,
322; und T 0720/93 vom 19. September 1995) befassen
sich nicht mit einer derartigen "verfahrensiber-

greifenden" res judicata Wirkung.
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Die Beschwerdefiihrerinnen bezogen sich zur
Untermauerung ihres Vorbringens insbesondere auf
Entscheidungen anderer Kammern, in denen eine solche
"verfahrensiibergreifende" res judicata Wirkung
anerkannt bzw. angesprochen wurde, und zwar die
Entscheidungen T 0051/08, T 0790/10 vom 18. Dezember
2012 und T 2112/09 vom 20. Dezember 2010.

T 0051/08

In dieser Sache lehnte die Kammer es unter Berufung auf
den Grundsatz der res judicata ab, im Rahmen eines
Beschwerdeverfahrens betreffend die Zurlckweisung einer
Teilanmeldung Ulber einen Antrag (Anspruchssatz) zu
entscheiden, der sich als identisch mit einem im
Erteilungsverfahren betreffend die Stammanmeldung
bereits gepriften, und als nicht erfinderisch
zuriickgewiesen Anspruchssatz, herausstellte (T 51/08,

Punkt 3 der Entscheidungsgriinde) .

Im vorliegenden Fall ist jedoch, im Gegensatz dazu, die
Identitat der Antrage, iUber die in den beiden Verfahren
- betreffend erteilte Patente - zu entscheiden war,
gerade nicht gegeben. Ganz abgesehen von den unter
Punkt 1.3 supra bereits angesprochenen, grundsatzlichen
Bedenken (siehe auch T 1254/06, Punkt 1.1 der Grunde,
finfter und sechster vollstandiger Absatz), sieht sich
diese Kammer schon alleine aufgrund der Unterschiede
der zugrunde liegenden Fallkonstellationen im
vorliegenden Fall nicht veranlasst, eine res judicata
Wirkung aus der Entscheidung zum Stammpatent

anzuerkennen.

T 0790/10

i) Diese Entscheidung erging in einem
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Beschwerdeverfahren betreffend eine Teilanmeldung.
Darin vertrat die befasste Kammer unter Berufung auf
den Grundsatz der res judicata im Anschluss an die
Entscheidung T 0051/08 die Auffassung, dass

"etwas" ("subject-matter" im weitesten Sinn), das
bereits in einem Verfahren zu einer Stammanmeldung
Gegenstand einer rechtskraftigen
Beschwerdekammerentscheidung war, nicht im Rahmen einer
Teilanmeldung weiterverfolgt werden konne (siehe
Grinde, Punkt 1).

ii) Im Beschwerdeverfahren T 1005/07 vom 25 Juli 2008
zur korrespondierenden Stammanmeldung war u.a. ein
Antrag deshalb zurilickgewiesen worden, weil der
geanderte unabhdngige Anspruch 1 ein Merkmal enthielt,
das entgegen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU
nicht urspriinglich offenbart war. Im Beschwerde-
verfahren T 0790/10 stellte die Kammer zundchst fest,
dass der geadnderte, unabhadngige Anspruch 1 gemal dem
Hauptantrag nicht identisch mit dem im Verfahren

T 1005/07 zur Stammanmeldung vorgelegten Anspruch 1
war, Jjedoch ebenfalls das besagte Merkmal enthielt.
Danach befasste sie sich mit der Frage, ob weitere,
zusatzlich in den Anspruch 1 aufgenommene Merkmale
Auswirkungen ("affect") auf das bestimmte Merkmal
hatten, wobei sie zum Ergebnis kam, dass dies nicht der
Fall sei (siehe T 0790/10, Punkt 3.2.1 der Griunde).

Daraus folgert sie, dass die Faktenlage bezliglich des
Merkmals die gleiche sei, wie im Fall von Anspruch 1
gemdB Hauptantrag im Verfahren T 1005/07 zur
Stammanmeldung. Daher sei Uber die Frage der
urspringlichen Offenbarung des bestimmten Merkmals
nicht erneut zu entscheiden (Punkt 3.2.2 der Grinde).

Der im Verfahren zur Teilanmeldung vorliegende Antrag
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sei demnach im Hinblick auf Artikel 76(1) EPU ebenfalls
nicht gewdhrbar (Punkt 3.2.3 der Grinde).

Die Entscheidung T 0790/10 geht also insofern noch
weiter als die Entscheidung T 0051/08, als sie von
einer Bindungswirkung der ratio decidendi (mangelnde
urspringliche Offenbarung des bestimmten Merkmals) der
in der Stammanmeldung ergangenen Entscheidung auf das
die Teilanmeldung betreffende Verfahren ausgeht, und
dies obwohl die jeweils beurteilten unabhdngigen
Anspriiche sich inhaltlich unterscheiden und demnach
nicht identisch sind. Obwohl die Kammer in T 0790/10
trotz besagter Nicht-Identitdat unter Bezugnahme auf

T 51/08 eine res judicata Wirkung anerkannt hat,
scheint die Begriindung der Zuriickweisung der besagten
Beschwerde nicht zuletzt auch auf einem festgestellten
VerstoB gegen die Bestimmungen von Artikel 76 (1) EPU zu
beruhen. Auch diese Entscheidung vermag daher nicht,
die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer zu
veranlassen, eine res judicata Wirkung aus der

Entscheidung zum Stammpatent anzuerkennen.

T 2112/09

Der T 2112/09 zugrunde liegende Fall &hnelt dem
vorliegenden insofern, als dort das auf die
Stammanmeldung erteilte Patent im Einspruchs-
beschwerdeverfahren von der Beschwerdekammer
rechtskraftig widerrufen wurde. Der unabhdngige
Anspruch 1 war in dem wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit widerrufenen Stammpatent enger als Anspruch 1
gemdl Hauptantrag im Beschwerdeverfahren zur
Teilanmeldung. Die Kammer entschied, unter Bezugnahme
auf Artikel 13(1) VOBK und unter Bericksichtigung der
ratio decidendi (Begrindung der mangelnden

erfinderischen Tatigkeit) der Entscheidung im
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Beschwerdeverfahren zum Stammpatent, den im
Beschwerdeverfahren zur Teilanmeldung eingereichten
Hauptantrag nicht ins Verfahren zuzulassen, da er nicht
eindeutig gewadhrbar sei. Es konnte daher "dahingestellt
bleiben", ob "ein res judicata Effekt der zum
Stammpatent ergangenen Beschwerdekammerentscheidung

vorliegt".

Da in T 2112/09 zu diesem Punkt gerade keine
Entscheidung getroffen wurde, vermag auch sie nicht,
die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer von der

Sichtweise der Beschwerdefiihrerinnen zu iberzeugen.

Im Ergebnis kommt die Kammer daher zu dem Schluss, dass
im vorliegenden Fall die im Beschwerdeverfahren
betreffend des Stammpatents ergangene Entscheidung im
Rahmen des Einspruchs- bzw. dieses
Einspruchsbeschwerdeverfahren zu dem auf die
Teilanmeldung erteilten Patent keine res judicata
Wirkung bezlglich der Frage nach der Ausfiihrbarkeit der
Erfindung und, folglich, zur Rechtsbestdndigkeit des
Streitpatents, entfalten konnte bzw. kann. Die
Einspruchsabteilung war demnach nicht veranlasst, das
Patent ohne weitere Priifung zu widerrufen, sondern war
vielmehr verpflichtet, die beanstandete Ausfilthrbarkeit

der beanspruchten Erfindung ergebnisoffen zu prifen.

Keine Bindungswirkung im Sinne von Artikel 111(2) EPU

Bei der Beurteilung des vorliegenden Falls war weder
die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer durch
die der Entscheidung T 1832/06 zum Stammpatent zugrunde
liegende rechtliche Beurteilung ("ratio decidendi")
gebunden. Der in der angefochtenen Entscheidung
erwidhnte Artikel 111 (2) EPU bezieht sich lediglich auf

die Bindungswirkung bei Zuriickverweisung - im jeweils
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entschiedenen Fall (siehe hierzu etwa Entscheidung

J 0027/94, Abl. 1995, 831, Punkt 2 der Grunde), welche
noch dazu einen unveranderten Tatbestand erfordert, der
im vorliegenden Fall auch im Hinblick nicht zuletzt auf
die unterschiedlichen Anspruchsdtze und die im
Einspruchsverfahren nachgereichten und beriicksichtigten

Versuchergebnisse nicht gegeben ist.

3. Zuladssigkeit der Antrage der Patentinhaberin

Die vorliegenden Antrdge in Form gednderter
Anspruchssatze wurden von der Beschwerdegegnerin/
Patentinhaberin zwar erst im Verlauf des
Beschwerdeverfahrens eingereicht, entsprechen jedoch
Antrdgen, die bereits im Einspruchsverfahren
eingereicht wurden. Thre Zulassigkeit im Hinblick auf
Artikel 114(2) EPU und Artikel 12(4) bzw. 13(1) (3) VOBK
steht auBer Frage und wurde von den Gegenparteien auch

nicht bestritten.

Hauptantrag - Unzureichende Offenbarung der Erfindung

4. Die Argumente der Beschwerdefiihrerinnen lassen sich im

Wesentlichen wie folgt unterteilen:

- a) Im Streitpatent verwendete Begriffe wie
"endgililtige Fldchenmasse", "Trockenmasse",
"Rohpapier" oder "Endmasse" insbesondere aber das
Verhdaltnis von "endgiiltiger Fldchenmasse" zur
"Trockenmasse des Rohpapiers" seien selbst unter
Beriicksichtigung der gesamten Offenbarung des
Patents so unzureichend definiert, dass der
Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht

nacharbeiten koénne.

Die betreffende Merkmalgruppe von Anspruch 1
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lautet wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer) :

"- auf das angefeuchtete nasse Dekorpapier
zusdtzlich eine Schicht aus einem Aminoharz 1in
spezieller Dispersion aufgediist wird, wobei die
endqgiiltige Fldchenmasse - bezogen auf die
Trockenmasse des Rohpapiers - 100 % bis 250 %
betragt,".

- b) Zudem zeigten die im Laufe des
Einspruchsverfahrens nachgereichten Versuche der
Beschwerdegegnerin, dass die Offenbarung des
Streitpatents nicht ausreiche, dem Fachmann die
erfindungsgemale Herstellung von Dekorpapieren zur
Herstellung hochabriebfester Laminat-
FuBbodenmaterialien ohne unzumutbaren Aufwand zu

ermdglichen.

Zu Aspekt a) - Bedeutung der verwendeten Begriffe

Zwischen den Parteien bestand Uneinigkeit dariber, ob
und in welcher Menge bei der Bezifferung der
ausschlieRlich im Anspruch 1 des Streitpatents explizit
genannten "Trockenmasse des Rohpapiers" dessen
Farbstoffgehalt und dessen Wassergehalt (Restfeuchte)
zu berilicksichtigen sei. Insbesondere aber bestanden
unterschiedliche Sichtweisen beziiglich der Bedeutung
des in Anspruch 1 verwendeten Begriffs "endgiiltige

Fldchenmasse".

Die Kammer stellt fest, dass keiner dieser Streitpunkte
im Text des Streitpatents selbst ausdriicklich Klarung
findet.

Selbst wenn im Sinne der Beschwerdegegnerin davon

ausgegangen wird, das die in Anspruch 1 als Bezugsbasis
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angegebene "Trockenmasse des Rohpapiers" den

Massenanteil der verwendeten Farbe und die Restfeuchte
des trockenen Ausgangsdekorpapiers inkludiert, bleibt
im Hinblick auf den reinen Wortlaut von Anspruch 1 aus
folgenden Griinden offen, wie der Ausdruck "endgiiltige

Fldchenmasse" zu verstehen ist.

Laut der Beschwergegnerin beschreibt Beispiel 1 des
Streitpatents die Herstellung eines Materials mittels
eines Verfahrens nach Anspruch 1. Die in Beispiel 1
quantitativ angegebene "Endmasse" soll laut der
Beschwerdegegnerin mit der in Anspruch 1 angesprochenen

"endqgiiltigen Fldchenmasse" identisch sein.

Wie von den Beschwerdefiihrerinnen vorgetragen wurde,
gibt es selbst unter Beriicksichtigung der Angaben in
Beispiel 1 prima facie drei unterschiedliche, technisch
denkbare Interpretationsmdglichkeiten flir den Begriff

"endqgiiltige Fldchenmasse". Letzter kann sich, auf

i) die Masse der aufgediisten Dispersions-
Schicht,

ii) die Summe der Massen der Aminoharz-
Impragnierung und der aufgedisten
Dispersionsschicht,
oder aber

iii)die Summe der Massen des
Ausgangsdekorpapiers, der
Aminoharzimpradgnierung und der aufgediisten

Dispersionsschicht

beziehen. In diesem Zusammenhang machte die
Beschwerdegegnerin geltend, dass beziiglich der
"endgiiltigen Trockenmasse" jedenfalls auf das Produkt

nach Trocknung abzustellen sei.
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Im Beschwerdeverfahren vertrat die Beschwerdegegnerin
die Auffassung, es sei fiir den Fachmann schon allein
aufgrund des allgemeinen Fachwissens vo6llig klar, dass
ausschlieRlich die Moglichkeit ii) gemeint sein kdnne
(siehe Brief vom 26. April 2012, Seiten 6 bis 8). Die
Auslegung i) sei technisch nicht sinnvoll, da auf ein
bereits angefeuchtetes, impradgniertes Dekorpapier
unmoéglich 250% Dispersion aufgetragen werden konne. Die
Auslegung iii) wirde der Fachmann ebenfalls unmittelbar
ausschlieBen, da der untere Grenzwert von 100% dann
bedeuten wiirde, dass gar keine Dispersion aufgetragen
wird. Ein Fachmann hatte demnach keine Versuche
gebraucht, um zu diesem Schluss zu gelangen. Allerdings
bestatigten die im Einspruchsverfahren eingereichten

Versuche das Zutreffen dieser Auffassung.

Diese Argumentation steht jedoch im Widerspruch zu dem
im Verlauf des Prifungsverfahrens, das zur Erteilung
des Streitpatents gefithrt hat, von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachten Verstandnis der
betreffenden Merkmale (siehe Schreiben wvom

30. April 2003, Seite 1, letzter Absatz - Seite 2,
erster Absatz). Damals hat die Beschwerdegegnerin,
trotz der unteren Bereichsgrenze von 100%,
offensichtlich die Variante iii) implizit als die
zutreffende angesehen. Dies ergibt sich daraus, dass
sie bei einer "Endmasse" wvon 155 g/m2, ausgehend von
einem Dekorpapier mit einer Flachenmasse von 70 g/m2
explizit den "endgiltigen Harzgehalt" bzw. eine
"Harzflachenmasse" (Impragnier-Harz plus aufgediiste
Dispersion, nach Trocknung) von 85 g/mz, bzw. von 121,4%
mit den 100 bis 250% "endgiiltige Fldchenmasse" gemal
Anspruch 1 vergleicht.
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In der mindlichen Verhandlung auf diesen Sachverhalt
angesprochen, gab die Beschwerdegegnerin keine diesen

Widerspruch méglicherweise aufldsende Erklarung ab.

Fir die Kammer widerlegt die Widersprichlichkeit des
Vortrags der Beschwerdegegnerin deren Argumentation,
wonach es fiir den Fachmann bereits allein aufgrund des
allgemeinen Fachwissens eindeutig sei, dass nur
Auslegungsalternative ii) in Frage komme. Es ist somit
weder aus den Ansprichen in Verbindung mit der
allgemeinen Beschreibung, noch aus den Beispielen des
Streitpatents zweifelsfrei ersichtlich, was mit dem
Begriff "endgiiltige Fldchenmasse" in Anspruch 1

eigentlich gemeint sein soll.

Zu Aspekt b) - Versuchsergebnisse

Zusatzlich, um zu beweisen, dass nur die Auslegung ii)
die einzig korrekte sein kénne, reichte die
Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren neun Versuche
ein, in welchen die "endgiiltige Fldchenmasse" Jjeweils
drei Mal entsprechend den Auslegungen i) - iii)
eingestellt bzw. errechnet wurde. Nach Angaben der
Beschwerdegegnerin waren nur die Verfahren gemal den
Versuchen 2, 5 und 8 erfolgreich, insofern als sie ein
fir den erfindungsgemal vorgesehenen Zweck verwendbares
Produkt ergaben, wobei bei diesen Versuchen die

Auslegungsvariante ii) angewandt wurde.

Fiir die Kammer bedeutet dies im Umkehrschluss, dass
Verfahren gemal der anderen Versuche nicht dazu
geeignet waren, die erfindungsgemdblen Dekorpapiere fir
hochabriebfeste Laminat-FuBbodenmaterialien

herzustellen.
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Wie von der Beschwerdefilhrerin II berechnet (Brief vom
5. Dezember 2011, Tabelle auf Seite 14 und Seite 15,
1. und 2. Absatz), fallen jedoch auch die Verfahren
gemall den Versuchen 3, 6 und 7 unter den Wortlaut von
Anspruch 1 / Auslegungsvariante 1ii), wobei die
entsprechenden Werte fir die "endgiiltige Fldchenmasse"
121%, 130% bzw. 177% betragen wirden und somit mitten
im anspruchgemdflen Bereich von 100 bis 250 % zu liegen

kamen.

Die in den Versuchen 3 und 6 erhaltenen Laminat-
FuBbodenmaterialien wurden von der Beschwerdegegnerin
selbst als nicht hinreichend abriebfest eingestuft: IP-
Werte von 300 bzw. 400 wurden erhalten, wahrend die
niedrigste fiir ein kommerzielles Produkt geeignete
Abriebklasse AC 1 erst bei einem IP-Wert von 900
beginnt (Brief der Beschwerdegegnerin vom

26. April 2012, Seite 12). Beispiel 7 wurde aufgrund
seiner optischen Eigenschaften von der
Beschwerdegegnerin selbst als nicht verkaufsfahig

eingestuft.

Somit wird durch einen Teil der von der
Beschwerdegegnerin selbst durchgefiihrten Versuche
nachgewiesen, dass manche Ausfihrungsformen, die
bezliglich der Verfahrensschritte und der eingestellten
"endgiiltigen Trockenmasse" unter den Wortlaut von
Anspruch 1 / Auslegung 1ii) fallen, sich offensichtlich
nicht zur Herstellung "hochabriebfester Laminat-
FuBbodenmaterialien" eignen, wie von Anspruch 1
gefordert. Im Hinblick darauf, dass die Werte fir die
"endgiiltige Trockenmasse" gemal den Beispielen 3, 6 und
7 mitten im anspruchsgemaRen Bereich zu liegen kéamen,
kann die Problematik im vorliegenden Falle keinesfalls,

entgegen dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, auf eine
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unklare Abgrenzung (im Sinn von Artikel 84 EPU) des

Anspruchs reduziert werden.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte diesbeziiglich
auch, dass es flur den Fachmann ohne Weiteres erkennbar
sei, "dass nicht jedes beliebige Verhdltnis wvon
Impragnierung und spezieller Dispersion zum Erfolg
fihrt" (mindliche Verhandlung und Schreiben wvom

26. April 2012, Seite 17, letzter Absatz).

Anleitende Angaben zu geeigneten Verhdltnissen sind
aber im Streitpatent (abgesehen von Beispiel 1) nicht
enthalten. Es ist daher fir die Kammer glaubhaft, dass
umfassende Versuchsreihen notwendig sind, um
festzustellen, unter welchen Bedingungen das
gewlinschte, erfindungsgemalbe Ergebnis, i.e. die Eignung
des impragnierten und beschichteten Dekorpapiers zur
Herstellung hochabriebfester FuBbodenmaterialien,

Uberhaupt erzielt werden kann.

Zusammenfassend ergibt sich fir die Kammer folgendes
Bild: Zum einen erschliefBt sich dem Fachmann
offensichtlich nicht eindeutig und ohne Weiteres, wie
das Merkmal "endgiiltige Fldchenmasse" zu verstehen ist.
Dieses Manko wird zudem dadurch potenziert, dass selbst
bei Zugrundelegung der von der Beschwerdegegnerin
zuletzt fir zutreffend gehaltenen Auslegungsvariante
ii) die in Anspruch 1 enthaltenen Merkmale
offensichtlich nicht hinreichend jene Bedingungen
definieren, unter denen dass erfindungsgemal
angestrebte Ergebnis erzielt werden kann. Mangels
diesbeziiglich ausreichender, anleitender Hinweise im
Streitpatent ist der Fachmann beim Versuch, die
Erfindung iUber die gesamte Breite von Anspruch 1
nachzuarbeiten, gezwungen, umfassende Versuchsreihen

durchzufiihren, schon alleine um geeignete Massen-
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Verhdltnisse von Impragnierungsharz zu spezieller

Dispersion herauszufinden.

4.4 Daraus schlieRt die Kammer, dass das Streitpatent die
Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ohne unzumutbaren Aufwand iber
die gesamte Breite von Anspruch 1 ausfithren kann.

Das Erfordernis der Artikel 83 bzw. 100(b) EPU ist

demnach nicht erfullt.

5. Folglich ist der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin

nicht gewdhrbar.

Hilfsantrdge 1 bis 4 - Unzureichende Offenbarung der Erfindung

6. Ein Vergleich des jeweiligen unabhdngigen Anspruchs 1
aller vier Hilfsantrdge mit Anspruch 1 gemal

Hauptantrag ergibt Folgendes:

6.1 Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags ist identisch mit
Anspruch 1 des Hauptantrags.

6.2 Die jeweiligen Anspriiche 1 gemaB dem 2., 3. und 4.
Hilfsantrag unterscheiden sich von Anspruch 1 gemal
Hauptantrag jeweils durch zusatzlich aufgenommene
Merkmale, welche das zwingende Vorliegen bzw. den

Ausschluss bestimmter Komponenten zum Gegenstand haben.

7. Die zusatzlich aufgenommenen Merkmale haben keine
offensichtlichen Auswirkung auf die beziiglich Anspruch
1 gemidB Hauptantrag angestellten Uberlegungen (obige
Punkte), und vermdgen demnach nicht, die obigen
Schlussfolgerungen der Kammer zur Ausfihrbarkeit der

Erfindung zu relativieren.

8. Da die Argumentation beziiglich Anspruch 1 gemal
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Hauptantrag in gleicher (1. Hilfsantrag) bzw. analoger
Weise auch beziiglich der jeweiligen Anspriiche 1 gemal
den Hilfsantragen 2 bis 4 ihre Giltigkeit behdlt, kommt
die Kammer beziiglich der entsprechenden Anspriiche 1
ebenfalls zum Ergebnis, dass das Streitpatent die
Erfindung nicht so deutlich offenbart, dass ein
Fachmann sie ohne unzumutbaren Aufwand iber die gesamte
Breite besagter Anspriiche ausfihren kann. Das

Erfordernis der Artikel 83 bzw. 100 (b) EPU ist demnach
nicht erfullt.

Folglich ist auch keiner der Hilfsantradge 1 bis 4 der

Beschwerdegegnerin gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird

aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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