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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde der Anmelderin betrifft die am 26
Oktober 2012 zur Post gegebene Entscheidung der
Prifungsabteilung bezlglich der Zurickweisung der
Anmeldung Nr. 04 787 154.6.

Die Entscheidung der Prifungsabteilung erfolgte auf
Grundlage des mit Schreiben vom 29 Januar 2007
eingereichten Antrags, wobei Anspruch 1 folgenden
Wortlaut hatte:

"l. Flammfeste, halogenfreie Wickelfolie aus mindestens
einem Polypropylencopolymeren, mindestens einem
anorganischen Flammschutzmittel und 1 bis 30 phr,
vorzugsweise 5 bis 15 phr mindestens einem mit dem
Polypropylencopolymer unvertraglichen Polymer, wobei
der Loslichkeitsparameter o der unvertraglichen

Polymere mindestens 19 g2 /cm3/? betragt."

Gemahl der angefochten Entscheidung offenbarte D2
(EP-A-1 097 976) eine flammfeste, halogenfreie
Wickelfolie aus einem Polypropylencopolymer, mehreren
anorganischen Flammschutzmitteln und zwischen 1 und 30
phr EVAFLEX P 1905 mit einem Lo&slichkeitsparameter wvon
18,7 qu/cnﬁ/z. Anspruch 1 der Anmeldung definierte
einen Loslichkeitsparameter von mindestens 19 qu/cm3ﬂ2
nicht mindestens 19,0 qu/cnﬁ/z. Mindestens 19 JmQ/CH@/Z

1/2/cm3/2 ) somit war

umfasste einen Wert von 18,5 J
Beispiel 4 von D2 flir den Gegenstand des Anspruchs 1.

neuheitsschadlich.

Gegen diese Entscheidung wurde am 17 Dezember 2012
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebihr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegriindung

ging am 1. Marz 2013, zusammen mit einem Hauptantrag



VI.
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und zwei Hilfsantrdgen ein, wobei der Hauptantrag dem
von der Prifungsabteilung zurickgewiesenen Antrag

entsprach.

Anspruch 1 des 1. und 2. Hilfsantrags unterschied sich
jeweils vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass
statt "19 JY2/cm3/2" der Wert "19,0 JL/2 jom3/2m (1.
Hilfsantrag) bzw. "19000 JY/2/m3/?" (2. Hilfsantrag)

definiert wurde.

Am 7. Mai 2014 erging eine Ladung zur mindlichen
Verhandlung. In einer am 6. Juni 2014 versandten
Mitteilung legte die Kammer ihre vorlaufige Meinung
dar. Die Kammer stellte unter anderem fest, dass
Anspruch 1 des Hauptantrags sowie des 1. und 2.
Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 84 EPU
nicht zu erfiillen schien. Es wurde unter anderem
eingewandt, dass die geschlossene Formulierung
"bestehend aus" im Anspruch 1 zu einem Widerspruch mit
den Anspriichen 10-12 fihrte, und dass der Begriff

"Loslichkeitsparameter" im Anspruch 1 unklar sei.

Mit Schreiben vom 22. Juli 2014 reichte die
Beschwerdefiihrerin drei neue Anspruchsatze (Hauptantrag
und zwei Hilfsantrdge) ein, wobei das Merkmal "aus" des
Anspruchs 1 in jedem Antrag jeweils durch das Merkmal
"enthaltend" ersetzt wurde. Der Anspruch 1 des

Hauptantrags lautet somit:

"Flammfeste, halogenfreie Wickelfolie, enthaltend
mindestens ein Polypropylencopolymer, mindestens ein
anorganisches Flammschutzmittel und 1 bis 30 phr,
vorzugsweise 5 bis 15 phr mindestens ein mit dem
Polypropylencopolymer unvertragliches Polymer, wobei
der Loslichkeitsparameter o der unvertraglichen

Polymere mindestens 19 g2 /cm3/? betragt."
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Anspruch 1 der 1. und 2. Hilfsantrdage unterschied sich
jeweils vom Anspruch 1 des Hauptantrags wie oben im

Abschnitt IV angegeben.

Die Beschwerdefihrerin reichte auRerdem ein neues

Dokument (D8) ein:

D8: "Polymer Handbook, 4. Auflage, Wiley & Son, 1999,
Seite VII/679-VII/683".

Ferner teilte die Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an

der mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

VITI. Die miindliche Verhandlung fand am 24. Juli 2014 in der

angekiindigten Abwesenheit der Beschwerdefihrerin statt.

VIII. Die Argumente der Beschwerdefithrerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden.

Hauptantrag

a) Die in der Anmeldung angegebenen
Loslichkeitsparameter seien Hildebrand-Parameter
(Anmeldung Seite 11, Zeile 4). Aus dem Abschnitt 2
des Dokuments D8 gehe hervor, dass fur Polymere
eine Berechnung fiir die Bestimmung des
Loslichkeitsparameters ausscheide. GemaRl Abschnitt
2.1 von D8 sei die Standardmethode, die der
Fachmann ohne weitere Anmerkung verwenden wilirde,
das "Solvency testing" Verfahren. Da die Anmeldung
keine Angaben zur Bestimmung des
Loslichkeitsparameters enthalte, wlrde der
Fachmann das iUblicherweise gewdahlte Verfahren
verwenden. Ferner enthalte die Anmeldung keinerlei

Anhaltspunkte, dass vom Standardverfahren
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abgewichen werden wiirde. Somit sei zweifelsfrei
gezeigt worden, dass der Loslichkeitsparameter in
der Anmeldung mittels des "Solvency Testing"

Verfahrens zu bestimmen sei.

Der anspruchsgemdBe Wert des L&slichkeits-

/2 sel als

parameters von mindestens 19 Jl/z/cm3
absolute Angabe zu betrachten. Sollte die
Beschwerdekammer der Auffassung sein, dass der
Wert kein absoluter Zahlenwert, sondern mit einer
gewissen Messgenauigkeit verkniipft sei, wiirde sich
der Fachmann an der Genauigkeit des MeBRverfahrens,
mit dem dieser Wert gemessen werde, und nicht
allein an der Form, mit dem der Zahlenwert

angegeben sei, orientieren.

Die Genauigkeit der genannten "Solvency testing"
Standardmessmethode sei in D8 nicht explizit
erwahnt. Anspruch 1 bediirfe wie jeder Anspruch
eine gewissen Auslegung, ohne "dass hierunter ein
Unklarheitsbegriff zu verstehen" (sic) sei. Diese
Auslegung der Patentanspriiche sei unter anderem in
Artikel 69 EPU kodifiziert. Da in der Anmeldung
samtliche gemessenen Loslichkeitsparameter mit
einer Nachkommastelle angegeben seien (Tabelle auf
den Seiten 25 bis 27), ergebe sich, dass die
Genauigkeit, mit der der Loslichkeitsparameter
bestimmt werden kdnnte, mindestens eine
Nachkommastelle betragen miisste. Der Fachmann
wlirde in diesem Fall die beanspruchte Angabe von
19 Jl/z/cm3/2 im Sinne der Gesamtoffenbarung so
auslegen, dass der Loslichkeitsparameter mit einer
Genauigkeit von einer Nachkommastelle zu messen
sei, also der angegebenen Wert in der Tat 19,0 Jl/2

/cm3/? betrage.
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Eine Unklarheit des Anspruchs 1 sei daher nicht zu
erkennen. Wenn eine Auslegung eines Anspruches
nicht méglich sein solle, was die sehr enge
Sichtweise der Beschwerdekammer darstelle, wilirde

nahezu jeder Anspruch per se unklar sein.

1. und 2. Hilfsantrag

d) Fir den 1. und 2. Hilfsantrag wurden keine
welteren Argumente bezliglich der zu verwendenden

Messmethode vorgetragen.

IX. Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die Entscheidung der
Prifungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf
Grundlage des Anspruchssatzes gemal Hauptantrag,
hilfsweise des Anspruchssatzes gemdB dem 1. Hilfsantrag
bzw. gemadB dem 2. Hilfsantrag, alle eingereicht mit

Schreiben vom 22. Juli 2014, zu erteilen.

Entscheidungsgrinde

1. Der Beschwerde ist zulassig.
Hauptantrag
2. Zuldssigkeit der neuen Antrage und des neuen

Bewelismittels D8

2.1 Die Anderung, die mit den neuen Antrigen gegeniiber den
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Antragen
durchgefithrt wurde, besteht lediglich in der Anderung
der Formulierung "bestehend aus" 1in "enthaltend".
Diese Anderung stellt eine Reaktion auf den Bescheid
der Kammer vom 6. Juni 2014 dar, in dem eingewandt
wurde, dass der Anspruch 1 die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU nicht erfiillte. Das gleiche gilt fiir
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das Einreichen des Dokuments D8, das den Begriff
"Loslichkeitsparameter" und dessen Bestimmung erldutern
soll.

Daher entscheidet die Kammer, sowohl den neuen
Hauptantrag, den ersten und zweiten Hilfsantrag, als
auch das Dokument D8 in das Verfahren zuzulassen
(Artikels 13(1) VOBK).

Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 basiert auf den Merkmalen der urspringlich
eingereichten Anspriiche 1 und 3. Dariber hinaus wurde
die Formulierung "aus" durch "enthaltend" in der ersten
Zeile des Anspruchs 1 ersetzt. Diese Formulierung kann
unmittelbar und eindeutig aus der urspriinglich
eingereichten Beschreibung abgeleitet werden. Auf Seite
13, Zeilen 8 bis 12 wird nadmlich beschrieben, dass die
Wickelfolie neben den im Anspruch 1 genannten
Komponenten weitere Additive enthalten kann. Auch in
den Beispielen werden Folien enthaltend RuB und
Lichtschutzmittel hergestellt.

Der Wortlaut der restlichen Anspriiche entspricht dem

der urspriinglich eingereichten Anspriiche 2 und 4-14.

Somit sind die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
erfillt.

Klarheit
Anspruch 1 definiert das mit dem Polypropylencopolymer

unvertragliche Polymer durch seinen "L&slichkeits-

parameter".
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Anspruch 1 definiert jedoch nicht, was unter diesem
Begriff zu verstehen ist. Geht man zu Gunsten der
Beschwerdefithrerin davon aus, dass der Begriff
"Loslichkeitsparameter" als Hildebrand Loslichkeits-
parameter zu verstehen ist, was von der Beschreibung
(Seite 11, Zeile 4) nicht widersprochen wird, stellt
sich die Frage, ob es fir den Fachmann bekannt ist,
welches Verfahren und welche Bedingungen fir die

Bestimmung dieses Parameters zur Anwendung kommen.

Die Beschwerdefiihrerin behauptet, D8 verweise eindeutig
auf die "Solvency testing”" Methode als klassische und
daher Standardmethode zur Bestimmung des Hildebrand
Parameters (D8, Abschnitt 2.1). Der Fachmann wiirde
daher eindeutig verstehen, dass der
Loslichkeitsparameter mittels dieser Methode bestimmt

wird.

Dem kann sich die Kammer jedoch nicht anschlieBen.
Neben der "Solvency testing method" werden eine Reihe
weitere sogenannte "Indirect methods" zur - indirekten
- Bestimmung des Hildebrand Loslichkeitsparameters als
iblich dargestellt (Seite 680 bis 682 Abschnitt 2.1).
Alternativ lasst sich der Loslichkeitsparameter mittels
sogenannter "Correlation methods" (D8, Seite 682,
Abschnitt 2.2), bestimmen, welche Methoden ebenfalls
als iblich dargestellt werden.

Die Beschwerdefiihrerin hat nicht vorgebracht, und die
Kammer hat keinen diesbezliglichen Hinweis, dass alle in
D8 dargestellte Methoden fiir die Bestimmung des
Hildebrand Léslichkeitsparameters zu denselben,
innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen,
Ergebnissen fiihren. Dies ist um so weniger glaubhaft,
als zum Beispiel die "Correlation methods" lediglich

eine Schatzung des Hildebrand Parameters liefern.
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Selbst fir die "Solvency testing method" hédngt der Wert
davon ab, ob der Mittelpunkt des L&slichkeitsbereiches
als Wert genommen wird, welcher mit Werten, die durch
die anderen Methoden bestimmt wurden, nicht
Ubereinstimmen kann (D8 Punkt 2.1, "Solvency testing").
Somit besteht auch im Hinblick auf D8 Unklarheit tber
den im Anspruch 1 definierten Loslichkeitsparameter,
selbst wenn solcher als Hildebrand Parameter zu
verstehen ware. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt

somit nicht die Bedingungen des Artikels 84 EPU.
Der Hauptantrag ist nicht gewahrbar.
und 2. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der
Loslichkeitsparameter mit einer Genauigkeit von einer
Stelle nach dem Komma angegeben wird (19,0 JLQ/cm3ﬂﬂ.
GemaB Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags betragt der
Loslichkeitsparameter 19000 gt/2/m3/? .

Diese Anderungen koénnen den Einwand der mangelnden
Klarheit nicht ausrdumen, da sie weder explizit noch
implizit die Bedeutung des von Anspruch 1 angegebenen
Merkmals "Loslichkeitsparameter" und die Methode zu
deren Bestimmung naher definieren.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. und 2.

Hilfsantrags ist somit ebenfalls nicht gewahrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen
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