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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 14. Januar 2015 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das Europaische Patent
Nr. 2 182 025 widerrufen wurde.

Der strittigen Entscheidung lagen drei Antrdge zu
Grunde. Relevant flr die vorliegende Entscheidung ist
lediglich der Anspruch 1 des Hauptantrags, welcher mit

Schreiben vom 7. Februar 2012 eingereicht wurde.

Anspruch 1 dieses Hauptantrags, lautete:

"l. Hitzehdrtende Epoxidharzzusammensetzung enthaltend

- mindestens ein Epoxid-Flissigharz Al mit
durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro
Molekil;

- mindestens ein Epoxid-Festharz A2 mit
durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro
Molekil;

- mindestens einen polymeren Schlagzdhigkeits-
modifikator D;

- mindestens ein bei Raumtemperatur festes
Homopolymer HP eines olefinisch ungesattigten
Monomers M;

- mindestens einen Harter B flir Epoxidharze,
welcher durch erhdéhte Temperatur aktiviert wird,

- mindestens ein physikalisches oder chemisches
Treibmittel,

mit der Massgabe, dass der Gewichtsanteil des
Schlagzéhigkeitsmodifikators D an der
FEpoxidharzzusammensetzung kleiner als 20 Gew.-%

ist, und dass die Gewichtsmenge des Raumtemperatur
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festen Homopolymers HP grosser als die
Gewichtsmenge des Schlagzahigkeitsmodifikators D

ist."

/15

In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem

auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1: JP 2008-7682 A
Dlb: Maschinelle Ubersetzung der DI
D2: WO 00/27920 Al

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung
unter anderem, dass Anspruch 1 des dann geltenden
Hauptantrags nicht erfinderisch gegeniiber D1/Dlb als

nachstliegendem Stand der Technik sei.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(Beschwerdefithrerin) Beschwerde ein. Mit der
Beschwerdebegriindung, eingereicht mit Schreiben vom
21. Mai 2015, beantragte die Beschwerdefihrerin die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung
gemal dem Hauptantrag oder einem der Hilfsantrage 1
4, welche mit der Beschwerdebegriindung eingereicht

wurden. Ferner wurde folgendes Dokument eingereicht:
D5: Versuchsbericht
Anspruch 1 des Hauptantrags war identisch mit

Anspruch 1 des Hauptantrags gemal der strittigen

Entscheidung.

bis
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die
Definition der Komponente D wie folgt geandert wurde
(Hinzufliigungen gegeniiber dem Anspruch 1 des

Hauptantrags in Fett):

"mindestens einen polymeren Schlagzahigkeits-
modifikator D, der ein epoxidterminiertes Acrylnitril/
Butadien-Copolymer D1 oder ein Core-Shell-Polymer ist"
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entsprach Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1, wobei im Merkmal D der Begriff "oder

ein Core-Shell-Polymer" gestrichen wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entsprach Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1, wobei folgende Merkmale am Ende des

Anspruchs hinzugefliigt wurden:

"und dass die Epoxidharzzusammensetzung keine bei
Raumtemperatur festen Blockcopolymeren aus
(Meth)acrylsdureester und mindestens einem weiteren
olefinisch ungesédttigten Monomer als Schlagzahigkeits-
modifikator D enthalt"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entsprach Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2, wobei die gleichen Merkmalen wie im
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 am Ende des Anspruchs

hinzugefliigt wurden.

Mit der Beschwerdeerwiderung, eingereicht mit Schreiben
vom 6. Oktober 2015, beantragte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) die Zurlckweisung der Beschwerde und
den Widerruf des Patents. Es wurde ferner beantragt,
dass die Hilfsantradge 1 bis 4 nicht ins Verfahren

zugelassen werden.
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In einer Mitteilung gemaBl Artikel 15(1) VOBK datiert
vom 20. April 2018 teilte die Kammer ihre wvorlaufige
Meinung zur Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung

mit.

Mit Brief vom 30. Juli 2018 reichte die
Beschwerdefilhrerin zwei weitere Hilfsantrage 5 und 6

ein.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entsprach Anspruch 1 des
Hauptantrags, wobei folgendes Merkmal am Ende des

Anspruchs hinzugefliigt wurde:

"und dass der polymere Schlagzahigkeitsmodifikator D
ein epoxidterminiertes Acrylnitril/Butadien-Copolymer

D1 oder ein Core-Shell-Polymer ist"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 entsprach Anspruch 1 des
Hilfsantrags 5, wobei in der Definition der Komponente
D der Begriff "oder ein Core-Shell-Polymer ist"

gestrichen wurde.

Am Beginn der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer, die am 11. September 2018
stattgefunden hat, beantragte die Beschwerdegegnerin,
dass die Hilfsantrdge 5 und 6 nicht ins Verfahren
zugelassen werden. DaruUber hinaus, nachdem die
Beschwerdekammer ihrer Meinung verkiindet hatte, dass
weder der Hauptantrag noch die Hilfsantradge 1 bis 6 die
Kriterien der erfinderischen Tatigkeit erfillen,

reichte die Beschwerdefiihrerin den Hilfsantrag 7 ein.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 entsprach Anspruch 1 des
Hauptantrags, wobei folgende Merkmale am Ende des

Anspruchs hinzugefliigt wurde:
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"wobei der polymere Schlagzahigkeitsmodifikator D ein

epoxidterminiertes Acrylnitril/Butadien-Copolymer D1

ist und wobei das Gewichtsverhadaltnis von Epoxy-

Festharz A2 zu Epoxy-Flissigharz Al einen Wert von 1
bis 5 betragt"

Die fiir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdefiithrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Hauptantrag - Artikel 56 EPU

a)

Das Dokument D2 offenbare die meisten
Ubereinstimmungen mit den beanspruchten
Zusammensetzungen und sei auf den gleichen Zweck
wie das Streitpatent gerichtet, namlich die
Bereitstellung von geschaumten Strukturen zur
Verstarkung von Hohlrdumen z.B. im Automobilbau. DI
offenbare zwar ebenfalls Epoxidharz-
zusammensetzungen, aber flir einen ganz anderen
Zweck, namlich als Bestandteil von faserverstarkten
Kompositmaterialien (Prepregs). Somit stelle D2,
insbesondere das Beispiel 4A, den nachstliegenden
Stand der Technik dar.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
unterscheide sich von der Zusammensetzung gemal dem
Beispiel 4A der D2 durch:

- die Gewichtsmenge der Komponente D;

- das Gewichtsverhédltnis

(Homopolymer HP) : (Schlagzahigkeitsmodifikator D).

Die Beispiele des Streitpatents und vom
Versuchsbericht D5 zeigen, dass die tatsachlich
geldste Aufgabe in der Bereitstellung einer

Zusammensetzung mit verbesserten mechanischen
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Eigenschaften und einer verbesserter
Temperaturbestandigkeit (erhdhte
Glasslibergangstemperatur) liege. Das Beispiel
"Ref. 1" des Streitpatents entspreche dem
Beispiel 4A der D2 und illustriere der Lehre der
D2. In diesem Zusammenhang spiele das
Mengenverhdltnis der Komponenten Al und A2 keine
groBe Rolle. Somit zeige den Vergleich der
Beispiele 2 bis 4 einerseits und Ref. 1 des
Streitpatents anderseits, dass diese Aufgabe durch
die oben genannten Unterscheidungsmerkmale geldst

sei.

Dariliber hinaus sei es im Streitpatent erklart und
gezeigt, dass die Verbesserung der mechanischen
Eigenschaften und der Temperaturbestandigkeit auf
die besondere Morphologie der beanspruchten
Zusammensetzungen im gehdarteten Zustand
zurickzufithren seien. In diesem Zusammenhang seien
die Angaben der Mengen der Komponenten HP und D fir
die Beispiele 8 und Ref. 2 der Tabelle 3 vertauscht
worden, jedoch seien die dort angegebenen Gew.% an

Komponente D und die HP/D Verhdltnisse richtig.

Zu einer Modifikation gemadR den vorliegenden
Unterscheidungsmerkmalen finde sich in der D2
keinerlei Veranlassung, insbesondere da die in D2
angegebenen Mengen flir die Komponenten D und HP
(wie im geltenden Anspruch 1 definiert) auberhalb
der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Bereiche
liegen. Ferner gebe es keinen Hinweis in D2, solche
Anderungen durchzufithren, um die mechanischen
Eigenschaften und die Temperaturbestandigkeit zu

verbessern. Da D1 ausschlieBlich die Vorbereitung
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von Prepregs betreffe, habe der Fachmann keinen
Grund gehabt, die Lehren von D2 und D1 miteinander

zu kombinieren.

Aus diesen Grinden sei der Anspruch 1 des

Hauptantrags erfinderisch.

Hilfsantrage 1 bis 6 - Zulassung

f)

Das Streitpatent sei wegen fehlender erfinderischer
Tatigkeit aller dann geltenden Antradge ausgehend
von D1 als nachstliegendem Stand der Technik
widerrufen worden. Jedoch sei dieser Einwand zum
ersten Mal wahrend der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung von der Einsprechenden
vorgebracht und von der Einspruchsabteilung
Ubernommen worden. Die Patentinhaberin sei von
diesem Einwand iiberrascht worden und sei nicht in
der Lage gewesen, alle mdglichen Handlungsoptionen
wahrend der miindlichen Verhandlung zu verfolgen.
Ferner seien die Hilfsantrdge 1 bis 4 zu Beginn der
Beschwerdeverfahren eingereicht worden, d.h. zum
frihesten Zeitpunkt nach der miindlichen

Verhandlung.

Die Hilfsantrage 5 und 6 seien als eine Reaktion
auf einen neuen Einwand, der zum ersten Mal in der
Mitteilung der Kammer gemacht wurde, anzusehen. Sie
seien frih genug eingereicht worden, dass die
Beschwerdegegnerin nicht iberrascht sein solle.
Ferner riefen diese Hilfsantrdge keine neue Fragen

hervor.

Somit seien die Hilfsantrdage 1 bis 6 ins Verfahren

zuzulassen.
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Hilfsantrdage 1 und 2 - Erfinderische Tatigkeit

g)

Im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1
der Hilfsantrdge 1 und 2 von der Zusammensetzung
gemal dem Beispiel 4A der D2 durch die Natur der
Komponente D. Die Beispiele 4, 9 und 10 der D5
zeigten, dass die im Anspruch 1 der Hilfsantrage 1
und 2 genannten Schlagzédhigkeitsmodifikatoren im
Vergleich mit der Klasse wvon
Schlagzadhigkeitsmodifikatoren, die im Beispiel 4A
der D2 eingesetzt wurde, zu verbesserten
mechanischen Eigenschaften fihren. Das Beispiel 4
der D5 zeige ferner eine Verbesserung dieser
Eigenschaften fir die Schlagzahigkeitsmodifikatoren
gemall Anspruch 1 des Hilfsantrags 2. Da dieser
Effekt aus D2 und/oder dem zitierten Stand der
Technik nicht zu erwarten sei, sei die

erfinderische Tatigkeit gegeben.

Hilfsantrdage 3 bis 6 - Erfinderische Tatigkeit

h)

Die im Anspruch 1 der Hilfsantrdge 3 bis 6
durchgefihrten Anderungen dienen lediglich dazu,
entweder sich von der D1 zu distanzieren
(Hilfsantrdge 3 und 4) oder Einwadnde bzgl.

Artikeln 84 und 123(3) EPU (Hilfsantridge 5 und 6)
auszuraumen, ohne jedoch zur erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von D2 als nachstliegendem
Stand der Technik beizutragen. Somit gelten fir die
Hilfsantrdge 3 bis 6 die gleichen Argumente wie fir

die hdéherrangigen Antrage.
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Hilfsantrag 7 - Zulassung

i)

Der Hilfsantrag 7 sei erst wahrend der mindlichen
Verhandlung eingereicht worden, als die
Beschwerdefiihrerin den Eindruck bekommen habe, dass
die Aussagekraft der Vergleichsversuche kritisch
flir die Entscheidung der Kammer sei. Die im
Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 durchgefiihrten
Anderungen dienten dazu, den beanspruchten
Gegenstand vom nachstliegenden Stand der Technik
weiter zu unterscheiden und sollten die

erfinderische Tatigkeit eindeutig belegen.

Ferner entspreche Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 der
Kombination der erteilten Anspriiche 4 und 10 und
sollte daher die Beschwerdegegnerin nicht
Uberraschen. Dariilber hinaus riefen die

durchgefithrten Anderungen keine neue Frage hervor.

Aus diesen Grinden solle der Hilfsantrag 7 in das

Verfahren zugelassen werden.

Die fiir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

a)

Sowohl D1 als D2 kdonnten als nachster Stand der

Technik angesehen werden.

Sollte D2, insbesondere das Beispiel 4A, als
nachstliegender Stand der Technik betrachtet
werden, unterscheide sich der Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1 davon durch:

- die Gewichtsmenge der Komponente D;
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- das Gewichtsverhaltnis

(Homopolymer HP) : (Schlagzédhigkeitsmodifikator D).

Es sei kein fairer Vergleich zwischen einer
Zusammensetzung gemall geltendem Anspruch 1 und
einer Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2
gemacht worden. Dadurch, dass in den Beispielen 2-4
des Streitpatents oder in den Beispielen der D5 im
Vergleich zum Beispiel 4A der D2 mehrere Parameter
gleichzeitig veradandert wurden, verliere die
Beurteilung eines erzielten Effekts vollig ihre

Aussagekraft.

Es sei ferner nicht glaubhaft, dass die im
Streitpatent beschriebene besondere Morphologie der
gehédrteten Zusammensetzung auf der gesamten Breite
des geltenden Anspruchs 1 vorhanden sei. Dariber
hinaus gebe es keinen Beweis, dass eine solche
Phasentrennung zu einer Verbesserung der
mechanischen Eigenschaften und der
Temperaturbestandigkeit fithre. In diesem
Zusammenhang sehe es aus, dass das Beispiel 8 des
Streitpatents, welches eine solche Morphologie
aufweise, dem Gegenstand des geltenden Anspruch 1
nicht entspreche, wahrend das Vergleichsbeispiel
"Ref. 2" es tue, obwohl es diese Morphologie nicht
aufweise. Somit stitzen diese Beispiele die

Argumentation der Beschwerdefiihrerin nicht.

Unter solchen Umstanden liege die tatsachlich
geldste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung
einer weiteren schiaumbaren hitzehartenden
Epoxidharzzusammensetzung als Alternative zu der

Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2.
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Da die Variation der Mengenverhédltnisse von
Komponenten zu den Routinetatigkeiten eines
Fachmann bei der Optimierung der Eigenschaften
einer Zusammensetzung gehdre, kdénne die Wahl der
geanderten Mengen der Komponenten D und HP (wie im
geltenden Anspruch 1 definiert) keine erfinderische
Tatigkeit begriinden. Ferner seien solche Mengen
iblich, wie aus D2 selbst ersichtlich oder in den

Beispielen 1 und 7 der D1 gezeigt.

Aus diesen Grinden sei der Anspruch 1 des

Hauptantrags nicht erfinderisch.

Hilfsantrdage 1 bis 6 - Zulassung

f)

Die Hilfsantradge 1 bis 6 seien nicht Gegenstand des
Einspruchsverfahrens gewesen und sollten als

verspatet zurlickgewiesen werden.

Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tatigkeit

g)

Die in D5 durchgefilthrten Vergleiche seien aus den
gleichen Grinde wie fir den Hauptantrag (Vielfalt
von Unterschieden) nicht geeignet, einen Effekt
gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik,
welcher auf die Unterscheidungsmerkmale
zurickzufithren ist, zu belegen. Somit bleibe die
tatsadachlich geldste Aufgabe in der Bereitstellung
einer alternativen Zusammensetzung zu der gemal dem

Beispiel 4A der D2.

Jedoch lehre D2 selbst, dass die Core-Shell
Polymere "Nipol 1411®", die im Beispiel 9 der D5
eingesetzt wurden, eine geeignete Alternative zu
dem im Beispiel 4A verwendeten SBS Copolymer

darstellen.
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Dariber hinaus seien auch "nitrile-butadiene
rubber" als generischer Begriff, welcher die
Komponente D1 gemal Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1

und 2 umfasst, in D2 explizit offenbart.

Somit belegen die im Anspruch 1 der Hilfsantrage 1
und 2 durchgefiihrten Anderungen keine erfinderische

Tatigkeit.

Hilfsantrdage 3 bis 6 - Erfinderische Tatigkeit

h) Die gleichen Argumente bzgl. der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit wie fir die vorherigen
Antrage gelten fir den Gegenstand des Anspruchs 1
jeder der Hilfsantrage 3 bis 6.

Hilfsantrag 7 - Zulassung

1)

Die Frage der Formulierung der tatsdchlich geldsten
Aufgabe sei nicht erst wadhrend der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer angesprochen
worden, sondern wurde sowohl in der Erwiderung der
Beschwerdegegnerin zur Beschwerdebegrindung
identifiziert als auch in der vorlaufigen Meinung
der Kammer eindeutig angesprochen worden. Somit
gebe es keinen Grund, den Hilfsantrag 7 so spat

einzureichen.

Darliber hinaus sei der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hilfsantrags 7 v0llig unerwartet und entspreche
keinem Anspruch, der bis jetzt im Verfahren vorlag.
Die durchgefihrten Anderungen riefen neue Einwdnde
hervor, z.B. in Bezug auf Artikel 123(2) EPU.
Darliber hinaus sei bis jetzt die Frage des

Gewichtsverhaltnisses der Komponenten A2:Al nie
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relevant gewesen, was flr die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit eines solchen Antrags

vermutlich relevant sei.

Unter solchen Umsta@nden sollte der Hilfsantrag 7
nicht ins Verfahren zugelassen werden. Sollte wider
Erwartung der Hilfsantrag 7 zugelassen werden,
sollte die mindliche Verhandlung vertagt werden, um
die Beschwerdegegnerin eine faire Chance zu geben,

sich dementsprechend vorzubereiten.

XIT. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Grundlage des
Hauptantrags, hilfsweise gemaB einem der Hilfsantrage 1
bis 4, samtliche Antradge eingereicht mit der
Beschwerdebegriindung, weiter hilfsweise gemdl einem der
Hilfsantrdage 5 oder 6, eingereicht mit Schreiben vom
30. Juli 2018, oder gemal dem wahrend der mindlichen
Verhandlung vom 11. September 2018 eingereichten

Hilfsantrag 7.
Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurlickweisung der

Beschwerde. Sie beantragte weiterhin, die

Hilfsantrdage 1 bis 7 nicht ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit
1.1 Nachstliegender Stand der Technik

1.1.1 Obwohl in der strittigen Entscheidung D1 als

nachstliegender Stand der Technik betrachtet wurde,
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wurde von den Parteien nie bestritten, dass D2 einen
geeigneten nachstliegenden Stand der Technik darstellen
kann. Zwar hatte im schriftlichen Verfahren die
Beschwerdegegnerin dargelegt, dass D1 als
nachstliegender Stand der Technik dienen sollte, hatte
jedoch gleichzeitig anerkannt, dass auch D2 als
nachstliegender Stand der Technik dienen konnte
(Beschwerdeerwiderung: Seite 7, dritter Absatz und
Sektion 1.1.b). Dariber hinaus wurde der vorlaufigen
Meinung der Kammer, dass Dl einen weiter entfernten
nachstliegenden Stand der Technik darstelle (Absatz 5.1
der Mitteilung datiert vom 20. April 2018) von der
Beschwerdegegnerin nie widersprochen, insbesondere
nicht wahrend der miindlichen Verhandlung vor der

Kammer.

In diesem Zusammenhang betrifft der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags eine hitzehartende
Epoxidharzzusammensetzung enthaltend u.a. ein
Treibmittel, was implizit auf schaumbare
Zusammensetzungen hindeutet. Ferner ist es das Ziel des
Streitpatents, hitzehdrtende Epoxidharz-
zusammensetzungen flir die Herstellung von geschaumten
Strukturen z.B. zur Verstarkung von Hohlrdaumen im
Automobilbau bereitzustellen (Absatze 1, 5, 8, 152-156;
Beispiele 2-4). Die mit solchen Zusammensetzungen
hergestellten Schaume weisen eine gute
Hitzbestidndigkeit (Tg iiber 110°C), gute mechanische
Eigenschaften und Haftung (Absatze 5-9, 152-156, 162;
Beispiele 2-4) auf.

D2 offenbart schaumbare Epoxidharzzusammensetzungen,
welche z.B. zur Versiegelung von Hohlraumen in
Fahrzeugen eingesetzt werden konnen (Anspriche 1, 2,
11, 14; Seite 1, Zeilen 5-20; Seite 2, Zeile 35 bis
Seite 3, Zeile 2; Seite 3, Zeile 5 bis Seite 4, Zeile
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30; Seite 5, Zeilen 19-26). Insbesondere betrifft der
Anspruch 2 einen expandierbaren Abdichtungskdrper,
enthaltend eine Kunstharzzusammensetzung, die eine
Menge eines ersten thermoplastischen Harzes in
Abmischung mit etwa 30-45 Gew.-% eines Epoxidharzes
enthalt, wobeili der Korper nach Erhitzen auf mindestens
etwa 149°C (300°F) eine Expansion von mindestens etwa
95% aufweist, wobei das erste thermoplastische Harz aus
der Gruppe bestehend aus Polystyrolen, festen
Kautschuken und Gemischen davon stammt. GemaB den
Ansprichen 11 und 13 von D2 konnen ferner weitere
Mengen eines zweiten und ggfs. dritten
thermoplastischen Harzes, das sich von dem ersten, bzw.
von dem ersten und dem zweiten thermoplastischen Harz
unterscheidet und aus der Gruppe bestehend aus
Polystyrolen, festen Kautschuken und Gemischen davon
stammt, enthalten sein. Die geschaumten
Zusammensetzungen weisen gute mechanische Eigenschaften
auf (Seite 7, Zeilen 34-37) und eignen sich fir den
Automobilbau (Seite 7, Zeilen 21-26). Es ist ferner
angemerkt, dass ein Familiendokument der D2 sowohl in
der Beschreibung als auch fir das Vergleichsbeispiel
des Streitpatents als Ausgangspunkt fliir die vorliegende

Erfindung genannt wurde (siehe Absadtze 4 und 158).

In Anbetracht des im Patent angegebenen Zieles gibt es
keinen Zweifel, dass D2 einen geeigneten

nachstliegenden Stand der Technik darstellt.

Was den Inhalt von D2 betrifft, waren ferner die
Parteien sich einig, dass das Beispiel 4A der D2,
welches mit einer Mischung eines Epoxid-Flissigharzes
und eines Epoxid-Festharzes gemal Komponenten Al und A2

des Anspruchs 1 durchgefihrt wurde, besonders relevant
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ist und als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit zu betrachten ist.
Unterscheidungsmerkmal (e)

Die Zusammensetzung des Beispiels 4A der D2 enthalt:

- 133.33 g Fina Crystal 500®, welches ein Polystyrol
ist (D2: Seite 10, Zeilen 7-8) gemal der

Komponente HP des geltenden Anspruchs 1 darstellt;

- 266.67 g Fina Clear 530®, welches ein SBS-
Blockcopolymer (D2: Seite 10, Zeilen 2-3) gemal der

Komponente D des geltenden Anspruchs 1 ist;

- 340 g Araldite 60lO®, welches ein flissiges
Epoxidharz (D2: Seite 10, Zeile 4) gemal der

Komponente Al des geltenden Anspruchs 1 ist;

- 60 g Epon 1001F®, welches ein festes Epoxidharz
(D2: Seite 3, Zeile 36) gemahl der Komponente A2 des

geltenden Anspruchs 1 darstellt;

- 30 g Urisys DDA 10°, welches ein Harter (D2:
Seite 10, Zeilen 28-29) gemal der Komponente B des

geltenden Anspruchs 1 ist;

- 6 g Celogen AZ 130, welches ein Treibmittel ist
(D2: Seite 12, Zeile 19);

- weitere Additive (in einer Menge von 218.8 g),
welche in der Zusammensetzung des geltenden

Anspruchs 1 enthalten sein konnen.

Die Parteien waren damit einverstanden, dass sich der

Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 von der
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Zusammensetzung des Beispiels 4A der D2 lediglich durch

folgende Merkmale unterscheidet:

- die Gewichtsmenge der Komponente D (kleiner
als 20 Gew.% im Anspruch 1; 25.3 Gew.% im

Beispiel 4A);

- das Gewichtsverhadltnis
(Homopolymer HP) : (Schlagzahigkeitsmodifikator D)
(groBer als 1 im Anspruch 1; 0.5 im Beispiel 4A).

Die zu ldsende Aufgabe

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat
die Beschwerdefiithrerin die zu ldsende Aufgabe als die
Bereitstellung einer Zusammensetzung mit verbesserten
mechanischen Eigenschaften (Zugfestigkeit und
Zugscherfestigkeit gemal Absatze 160 und 161 des
Streitpatents) und verbesserter Temperaturbestandigkeit
(erhohter Glassiibergangstemperatur, Tg, welche grdBer

als 100 °C ist), angesehen.

Die zu kla&rende Frage ist, welche Aufgabe gegeniiber dem
nachstliegenden Stand der Technik, d.h. gegeniiber einer
Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2,

tatsdchlich geldst ist.

In der Tabelle 2 des Streitpatents wird eine
Zusammensetzung "Ref. 1" angegeben, welche dem
Beispiel 4A der D2 entspricht (siehe Absatz 158 des
Streitpatents, wobei das dort angegebene US-Patent ein
Familiendokument der D2 ist). Wahrend des Verfahrens
hat die Beschwerdefiihrerin die Eigenschaften dieses
Beispiels "Ref. 1" mit denen von den Beispielen des
Streitpatents oder von den Beispielen des

Versuchsberichts D5 verglichen.
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Jedoch ist festzustellen, dass die Zusammensetzungen
der Beispiele 2 bis 4 des Streitpatents und der
Beispiele 4, 9, 10 und 12 vom D5, welche dem Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hauptantrags entsprechen, sich in
vielerlei Hinsicht von der Zusammensetzung des
Beispiels 4A unterscheiden (andere Epoxidharze, andere
Mengenverhdltnisse Festharz/Flissigharz, anderer
Schlagzéhigkeitsmodifikator als das im Beispiel 4A der
D2 verwendete SBS Blockcopolymer, andere Mengen und/
oder Art des Homopolymers HP), was von der
Beschwerdefihrerin nicht bestritten wurde. Somit kann
der von der Beschwerdefiihrerin herangezogene Vergleich
mit dem nachstliegenden Stand der Technik keinen
Effekt, welcher auf die im Absatz 1.2.2 identifizierten
Unterscheidungsmerkmalen zuriickzufihren ist, belegen
(vgl. hierzu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPAs, 8. Auflage, 2016, I.D.4.1: siehe insbesondere den
Absatz betreffend der Entscheidung T 519/07).

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer hat
die Beschwerdefilhrerin argumentiert, dass im
Streitpatent erklart und gezeigt wurde, dass die
Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und der
Temperaturbestandigkeit auf die besondere Morphologie
der beanspruchten Zusammensetzungen im geharteten
Zustand zurickzufithren sei. Somit sei, nach Meinung der
Beschwerdefiilhrerin, kein Vergleich mit dem

nachstliegenden Stand der Technik erforderlich.

a) Zwar wird im Absatz 135 des Streitpatents
angegeben, dass die Erfindung darauf beruht, dass
die Komponenten D und HP des geltenden Anspruchs 1,
welche bei Raumtemperatur in den Epoxidharzen
geldst vorliegen, beim Ausharten unter Erhitzen

eine Phasenseparierung durchlaufen, wobei in den
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beanspruchten Zusammensetzungen die Epoxidharze Al
und A2 eine kontinuierliche Phase bilden, was nicht
der Fall sei, wenn der Gehalt der Komponente D oder
das Gewichtsverhdltnis HP:D gemdB geltendem
Anspruch 1 nicht eingehalten werden. Diese
Erklarung wird ferner in den Absatzen 165 bis 168
und durch die Abbildungen la-b, 2a-c und 3a-c des
Streitpatents naher illustriert. Jedoch wurde von
der Beschwerdefiihrerin nicht gezeigt, dass die im
Streitpatent beschriebene Phasenseparierung fir die
Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2 in der
Tat stattfindet. In diesem Zusammenhang entsprechen
insbesondere keine der Abbildungen 2a-c oder 3a-c
des Streitpatents (in der eine solche
Phasenseparierung zu sehen ist) einer
Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2 (gemal
Absatze 166, 167 und 168 illustrieren die
Abbildungen 1, 2 und 3 die Beispiele 5, "Ref. 2"
und 6). Ferner wird im Absatz 169 des Patents
angegeben, dass ein zu Beispiel 5 und 6 analoges
Verhalten fiir die Beispiele 7 und 8 gemal der
Tabelle 3 des Patents gefunden hat.

Somit kann aus den Erklarungen in den Abséatzen 135
und 165-168 (zusammen mit den Abbildungen 1 bis 3)
des Streitpatents weder geschlossen werden, dass
die beanspruchten Zusammensetzungen eine andere
Morphologie im gehdrteten Zustand als die
Zusammensetzung gemal dem nachstliegenden Stand der
Technik aufweisen, noch, dass die verbesserten
Eigenschaften der Zusammensetzungen der Beispiele 2
bis 4 des Patents gegeniiber der Zusammensetzung
"Ref. 1" des Patents (gemaBl dem nachstliegenden
Stand der Technik) auf eine solche besondere

Morphologie zurilickzufiihren sind.
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Darliber hinaus ist die im Streitpatent illustrierte
besondere Morphologie/Phasenseparierung nur flr
bestimmte Zusammensetzungen gemal Beispielen 5 bis
8 (Tabelle 3) festgestellt worden, insbesondere fir
Zusammensetzungen, welche einen groRen Anteil an
Epoxidkomponenten enthalten. Jedoch sind die im
geltenden Anspruch 1 definierten Zusammensetzungen
weder durch (absolute) Mengen der Epoxidkomponenten
Al und A2, noch durch (absolute) Mengen des
Homopolymers HP begrenzt. Somit fallen
Zusammensetzungen enthaltend sehr wenig
Epoxidkomponenten und viel Hompolymer HP unter den
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1. Flir solche
Zusammensetzungen ist es jedoch nicht glaubhaft,
dass die im Patent beschriebene Phasenseparierung,
wobeil die Epoxidkomponenten eine kontinuierliche
Phase bilden, stattfinden kann. Unter solchen
Umstanden ist der von der Beschwerdefihrerin
erwahnte Effekt nicht auf der gesamten Breite des
geltenden Anspruchs 1 glaubhaft, wie von der
Beschwerdegegnerin wadhrend der miindlichen

Verhandlung dargelegt wurde.

Aus diesen Grinden wird das im Punkt 2.2.2 oben
dargestellte Argument der Beschwerdefiihrerin

zurickgewiesen.

Unter solchen Umstanden liegt die tatsachlich geloéste

Aufgabe darin, weitere schaumbare hitzehartende

Epoxidharzzusammensetzungen als Alternative zu der

Zusammensetzung gemal dem Beispiel 4A der D2

bereitzustellen.

Naheliegen der Ldsung
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Die Frage ist zu beantworten, ob es flir den Fachmann
naheliegend war, den nachstliegenden Stand der Technik
so abzuadndern, dass man zum beanspruchten Gegenstand
kam, mit dem Zweck, die oben definierte Aufgabe zu

losen.

Nachdem die Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft gemacht
hat, dass mit dem anspruchsgemaBen Gewichtsanteil des
Schlagzadhigkeitsmodifikators D an der
Epoxidharzzusammensetzung kleiner als 20 Gew.% oder mit
dem anspruchsgemaBen Gewichtsverhadltnis des
Raumtemperatur festen Homopolymers HP zu dem
Schlagzédhigkeitsmodifikator D groRer als 1 ein
technischer Effekt im Vergleich zu der Zusammensetzung
aus dem Beispiel 4A von D2 verbunden ist (siehe

Punkte 2.2.1 und 2.2.2 oben), sind diese Grenzen weder

zielgerichtet noch kritisch fir die zu ldsende Aufgabe.

Jedoch lehrt D2 selbst, dass das im Beispiel 4A
verwendete SBS-Blockcopolymer (Komponente D gemal
Anspruch 1) "vorzugsweise" in einer Menge von 20 bis

30 Gew.% (Seite 3, Zeilen 9 bis 24, insbesondere

Zeilen 21-24) eingesetzt werden kann. Diesbeziiglich ist
der Begriff "vorzugsweise" an sich nicht limitierend.
Dariliber hinaus ist weder aufgrund D2 davon auszugehen,
noch wurde es von der Beschwerdefiihrerin dargelegt oder
argumentiert, warum eine Menge an SBS-Blockcopolymer
kleiner als 20 Gew.% nicht zu verwenden sei,
insbesondere wenn der Fachmann lediglich versucht, eine

andere, alternative Zusammensetzung herzustellen.

D2 lehrt ferner, dass das im Beispiel 4A eingesetzte
Polystyrol Fina Crystal 500° (Homopolymer HP gemiB
Anspruch 1) in einer Menge von 5 bis 20 Gew.%
eingesetzt werden kann (Seite 3, Zeilen 25-31,

insbesondere Zeilen 25-26). Das bedeutet, dass es
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innerhalb der Lehre von D2 moglich ist, ein
Gewichtsverhadaltnis von Polystyrol (Homopolymer HP gemal
Anspruch 1) zu SBS-Blockcopolymer (Schlagzadhigkeits-
modifikator D gemaB Anspruch 1) grdBer als 1 zu

verwenden.

Diese willklirliche Wahl der Obergrenze der Menge an
Schlagzéhigkeitsmodifikator D und der Untergrenze des
Gewichtsverhaltnisses HP:D innerhalb der Lehre wvon D2
stellt somit, wie von der Beschwerdegegnerin
dargestellt, eine Routinetatigkeit dar, die im
handwerklichen Konnen des Fachmanns liegt, ohne dass es

eines erfinderischen Zutuns seinerseits bediurfte.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hauptantrags nicht erfinderisch.

Zulassung der Hilfsantrage 1 bis 6

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die
Hilfsantrdge 1 bis 6 nicht ins Verfahren zugelassen
werden, weill sie nicht Gegenstand des

Einspruchsverfahrens waren.

Da die Hilfsantrage 1 bis 4 zusammen mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden, ist es zu
beurteilen, ob es gerechtfertigt ist, diese Antrage
nicht in das Verfahren gemal Artikel 12 (4) VOBK
zuzulassen. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob solche Antrédge bereits im Einspruchsverfahren
hatten eingereicht werden sollen, d.h. es ist zu
prifen, ob von der Beschwerdefiihrerin angesichts der
besonderen Umstande des Einzelfalls erwartet werden

konnte, dass sie diese Antrédge im erstinstanzlichen
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Verfahren stellt (Rechtsprechung, supra, IV.E.4.3.1 und
IV.E.4.3.2c).

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das
Streitpatent wegen fehlender erfinderischer Tatigkeit
aller dann geltenden Antrage ausgehend von D1 als
nachstliegendem Stand der Technik widerrufen wurde.
Jedoch wurde ein solcher Einwand zum ersten Mal wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgebracht. Die Frage der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik
wurde in der vorlaufigen Meinung der
Einspruchsabteilung ebenfalls nicht erwahnt. Somit ist
es glaubhaft, dass die Beschwerdefiihrerin/
Patentinhaberin von diesem Einwand wahrend der
mindlichen Verhandlung iberrascht wurde und dass sie
dann nicht in der Lage war, alle mdglichen
Handlungsoptionen zu verfolgen. Dadurch, dass die
Hilfsantrdage 1 bis 4 ferner zusammen mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden, liegt weder
ein Verfahrensmissbrauch vor, noch wurde das Verfahren

dadurch gewollt verzodgert.

Unter solchen Umstadnden ist es nicht gerechtfertigt,
die Hilfsantrdge 1 bis 4 gemal Artikel 12 (4) VOBK nicht

ins Verfahren zuzulassen.

Die Kammer stimmt die Beschwerdefiihrerin zu, dass die
Hilfsantrdage 5 und 6 eine Reaktion auf die Anmerkungen
der Beschwerdekammer unter den Punkten 12 und 13 der
Mitteilung gemaR Artikel 15(1) VOBK darstellen, wobei
diese Fragestellungen in Bezug auf Artikel 84 und

123 EPU in dieser Mitteilung zum ersten Mal

angesprochen wurden.
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Da es bis zum Erhalt der vorlaufigen Meinung der Kammer
keine Veranlassung fir solche Antrage gab und dadurch,
dass diese Antrage frih genug eingereicht wurden, dass
die Kammer und die Beschwerdegegnerin sie ohne
Verlegung der mindlichen Verhandlung berticksichtigen
konnten, hat die Kammer entschieden, ihr gemaRB

Artikel 13(1) VOBK zukommendes Ermessen dahingehend
auszuliben, die Hilfsantrdge 5 und 6 in das Verfahren

zuzulassen.

Aus diesen Grinden sind die Hilfsantrdge 1 bis 6 im

Verfahren.

Hilfsantrdage 1 und 2 - Erfinderische Tatigkeit

Im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags wurde im
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 definiert, dass der
Schlagzéhigkeitsmodifikator D ein epoxidterminiertes
Acrylnitril/Butadien-Copolymer D1 oder ein Core-Shell-
Polymer ist. Ferner soll gemadR Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2 die Komponente D dieses
epoxidterminierte Acrylnitril/Butadien-Copolymer D1

sein.

Die Beschwerdefilhrerin legte dar, dass es mit D5
gezeigt wurde, dass die jetzt im Anspruch 1 der
Hilfsantrdage 1 und 2 definierten
Schlagzédhigkeitsmodifikatoren im Vergleich zum
Schlagzéhigkeitsmodifikator gemaB Beispiel 4A der D2
(SBS Blockcopolymer) zu einer Verbesserung der

mechanischen Eigenschaften fihre.

Jedoch, wie im Absatz 2.2.1 oben dargelegt,
unterscheiden sich die Zusammensetzungen gemal der

Beispiele 4 und 9 von D5, welche dem Gegenstand des
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Anspruchs 1 der Hilfsantrdge 1 oder 2 entsprechen, in
vielerlei Hinsicht von der Zusammensetzung des
Beispiels 4A der D2. Somit kann, aus dem gleichen Grund
wie fir den Hauptantrag, der von der Beschwerdefiihrerin
herangezogene Vergleich mit dem nachstliegenden Stand
der Technik, keinen Effekt, welcher auf die oben
identifizierten Unterscheidungsmerkmale zurickzufithren
ist, belegen. Somit liegt die tatsadchlich geldste
Aufgabe gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik
darin, wie fiir den Hauptantrag, weitere hitzehdrtende
Epoxidharzzusammensetzungen, als Alternative zu der

gemal dem Beispiel 4A von D2, bereitzustellen.

In diesem Zusammenhang lehrt D2 (Seite 3,

Zeilen 13-14), dass das spezifische Core-Shell Polymer
"Nipol 1411®", das ebenfalls im Beispiel 9 von D5 als
Core Shell Komponente D gemal dem Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 eingesetzt wurde, eine geeignete
Alternative zu dem im Beispiel 4A verwendeten SBS

Copolymer darstellt.

In der gleichen Passage lehrt D2 ferner (Seite 3,
Zeilen 9 bis 14), dass "rubbers (preferably solid
rubbers)" als Alternative zu dem im Beispiel 4A
verwendeten SBS Copolymer eingesetzt werden kdnnen.
Dabei ko&nnen vorzugsweise "nitrile-butadiene rubber"
verwendet werden. Somit kann der Beschwerdegegnerin
zugestimmt werden, dass die im Anspruch 1 der
Hilfsantrdage 1 und 2 definierten Komponenten D1
(epoxid-terminiertes Acrylnitril/Butadien-Copolymer)
unter den generischen Begriff "nitrile-butadiene
rubber" fallen. Dem wahrend der mindliche Verhandlung
vor der Kammer vorgebrachte Argument der
Beschwerdegegnerin, dass die Komponente D1 langst
bekannt und als Schlagzadhigkeitsmodifikator verwendet

sei, wurde von der Beschwerdefiihrerin nicht



- 26 - T 0622/15

widersprochen. Dem Absatz 40 des Streitpatents (in
welchem kommerziell erhaltliche Produkte der Linie
Polydis® beschrieben werden) ist ebenfalls zu
entnehmen, dass diese Produkte dem Fachmann zuganglich

waren.

Somit war es fir den Fachmann, der lediglich weitere
schaumbare hitzehartende Epoxidharzzusammensetzungen
als Alternative zu der Zusammensetzung gemal dem
Beispiel 4A der D2 bereitstellen wollte, im Hinblick
auf D2 ebenfalls naheliegend, bekannte
Schlagzéhigkeitsmodifikatoren wie das Core-Shell
Polymer "Nipol 1411") oder ein Copolymer gemal D1 zu

verwenden.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1

der Hilfsantrdge 1 und 2 nicht erfinderisch.

Hilfsantrdge 3 bis 6 - Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass die im
Anspruch 1 der Hilfsantrdgen 3 und 4 durchgefiithrten
Anderungen lediglich dazu dienten, den beanspruchten
Gegenstand von der Offenbarung D1 zu distanzieren.
Ferner legte die Beschwerdefithrerin dar, dass die im
Anspruch 1 der Hilfsantrdgen 5 und 6 durchgefiithrten
Anderungen lediglich dazu dienten, Einwdnde bzgl.

Artikel 84 und 123(3) EPU auszuridumen.

Somit wurde es weder gezeigt, noch argumentiert, dass
die weiteren enthaltenden Anderungen dazu dienen, den
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D2 als nachstliegendem Stand der Technik
auszuraumen. Unter solchen Umstanden gibt es flr die
Kammer keinen Grund, fiir die Hilfsantrage 3 bis 6 zu

einer unterschiedlichen Schlussfolgerung bzgl. der
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erfinderischen Tatigkeit als fir den Hauptantrag zu

gelangen.

Hilfsantrag 7 - Zulassung

Von der Beschwerdefilhrerin wurde in einem sehr spaten
Stadium, namlich erst am Ende der miundlichen
Verhandlung und erst nachdem die Kammer ihre
Entscheidung bzgl. des geltenden Hauptantrags und
Hilfsantrdge 1 bis 6 verkindet hatte, den

Hilfsantrag 7 eingereicht. Die Beschwerdegegnerin
rigte diesen Antrag als verspatet und beantragte, dass

er nicht ins Verfahren zugelassen werde.

Entsprechend der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern liegt die Zulassung von Anderungen
des Vorbringens nach Einreichung der
Beschwerdebegriindung und der Erwiderung ausdricklich
in dem Ermessen der Kammern (Artikel 13 (1) VOBK). Nach
Anberaumung einer mindlichen Verhandlung sind
Anderungen des Vorbringens nicht mehr zuzulassen, wenn
sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder
den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mindlichen
Verhandlung nicht zuzumuten ist (Artikel 13(3) VOBK).

Im vorliegenden Fall rechtfertigte die
Beschwerdefiihrerin das verspadtete Einreichen des
Hilfsantrags 7 dadurch, dass sie erst wahrend der
mundlichen Verhandlung mit der Kritikalitdt der
vorliegenden Vergleichsversuche (Tabelle 2 des
Streitpatents und D5) fir die Formulierung der
tatsadchlich geldsten Aufgabe im Rahmen der Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit konfrontiert wurde. Im
Ubrigen war die Beschwerdefiihrerin der Auffassung,
dass die vorgenommenen Anderungen keine neuen Fragen

oder Probleme aufwerfen wiirden, die der
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Beschwerdegegnerin nicht bereits aus dem vorliegenden

Verfahren bekannt waren.

Jedoch ist festzustellen, dass die Frage der
Formulierung der tatsdchlich geldsten Aufgabe bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ausgehend wvon
D2 als nachstliegendem Stand der Technik sowohl in der
Erwiderung der Beschwerdegegnerin zur
Beschwerdebegriindung (3 letzten Absatze der Seite 9)
als auch in dem Bescheid der Kammer (Punkte 6.2 und
6.3), welcher mehr als 4 Monate vor der mindlichen
Verhandlung zugeschickt wurde, eindeutig identifiziert
wurde. Diese Fragestellung in Bezug auf D2 war somit
der Beschwerdefiihrerin langst vor der miindlichen
Verhandlung, und sogar seit dem Anfang des

Beschwerdeverfahrens, bekannt.

Was D5 betrifft, hat die Beschwerdefiihrerin zum ersten
Mal in Ihrem Schreiben vom 30. Juli 2018, also ca.

6 Wochen vor der mindlichen Verhandlung, in Bezug auf
die Hilfsantrdge argumentiert, dass die
Vergleichsversuche von D5 zeigen wirden, dass die
Natur des Schlagzahigkeitsmodifikators D zur
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D2 als
nachstliegendem Stand der Technik beitragen wiirde
(siehe Seite 4: Punkt 4, zweiter Absatz). Bis dahin
wurde D5 ausschlieBlich in Bezug auf die erfinderische
Tatigkeit der Hilfsantrdge ausgehend von D1 als
nachstliegendem Stand der Technik herangezogen
(Beschwerdebegriindung: Seite 15, dritter Absatz).
Somit konnte die Beschwerdefilhrerin nicht iberrascht
sein, dass wahrend der miindlichen Verhandlung
untersucht wird, ob die in D5 durchgefiithrten
Experimente einen fairen Vergleich gegeniiber dem
nachstliegenden Stand der Technik D2 ermdglichen.

Unter solchen Umstanden kann die Fragestellung der
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Beurteilung der Vergleichsversuche von D5 wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer das Einreichen
eines weiteren Hilfsantrags am Ende der miindlichen

Verhandlung nicht gerechtfertigen.

Die Beschwerdefiihrerin hatte somit ausreichend Zeit,
ihre Riuckzugspositionen zu iuberdenken und entsprechend
geanderte Anspriiche rechtzeitig einzureichen, soweit
solche aus ihrer Sicht notwendig waren. Dies ware im
Hinblick auf die Anforderungen an ein ordnungsgemales
Verfahren, das die Parteien verpflichtet, alle
Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Antrdge so
frihzeitig und vollstandig wie mdéglich einzureichen,
und auch aus Grinden der Fairness gegenlber der
Beschwerdegegnerin, fiir die so rechtzeitig wie mdglich
ersichtlich sein soll, in welchem Umfang die
Beschwerdefiihrerin die Aufrechterhaltung des
Streitpatents beabsichtigt und welche die Grinde dafir

sprechen, geboten gewesen.

Ferner wiirde der Hilfsantrag 7 neue Fragen, z.B. in
Bezug auf Artikel 123(2) EPU (Stiitze in der
urspringlichen Offenbarung fiir die jetzt beanspruchte
Kombination von Merkmalen gemal Anspruch 1) und
Artikel 56 EPU (Rolle des Gewichstverhdltnisses der
Komponenten A2:Al) hervorrufen. Somit ist der

Hilfsantrag 7 nicht eindeutig gewadhrbar.

SchlieBlich ist zu beachten, dass die
Beschwerdegegnerin beantragt hat, dass, sollte der
Hilfsantrag 7 zugelassen werden, die mindliche

Verhandlung verlegt wird.

In diesem Zusammenhang stimmt die Kammer der
Beschwerdegegnerin zu, dass der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 in dieser Form in
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keinem der hdbherrangigen Antrage zu finden ist. Daher
sollte der Beschwerdegegnerin geniigend Zeit gegeben
werden, um sich dementsprechend vorzubereiten,
insbesondere beziiglich der Frage der erfinderischen
Tatigkeit in Lichte des neu eingefiihrten Merkmals des
Gewichtsverhdltnisses der Komponenten A2:Al. Jedoch
hatte dieses, nach Meinung der Kammer, zu einer
Verlegung der mindlichen Verhandlung fiihren missen,
was mit den Erfordernissen des Artikel 13(3) VOBK
nicht kompatibel ist.

Aus diesen Grinden halt die Kammer es im vorliegenden
Fall fir angebracht, ihr Ermessen gemal
Artikel 13 (1) VOBK so auszuiben, dass der

Hilfsantrag 7 nicht ins Verfahren zugelassen wird.

Da der Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 bis 6 der
Beschwerdefithrerin/Patentinhaberin nicht gewadhrbar sind
und der Hilfsantrag 7 nicht zugelassen wird, ist die

Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



