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Li Voti
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J. Rettenmaier & Sohne GmbH + Co. KG
Holzmihle 1
73494 Rosenberg (DE)

Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwalte

Frihlingstrasse 43A
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00180 Helsinki (FI)

Lang, Johannes
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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 19. Miarz 2015
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1817455 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das

europaische Patent Nr. 1 817 455 zu widerrufen.

Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut /

(Hervorhebungen durch die Kammer) :

"1. Faserférmiger oder partikelfdérmiger Filllstoff fir
Papier-, Kartonagen- und Tissueprodukte, bei dem der
Fiillstoff eine erhohte Retention aufweist, zumindest
bestehend aus auf geringe Partikelgrdéfe zerkleinerter
oder vorliegender Cellulose, Lignocellulose oder
mikrokristalliner Cellulose (MCC) und mindestens einem
Additiv, bei dem das Additiv in fester, fliissiger,
amorpher oder mikrodisperser Form auf der Oberfldche
der cellulosischen Komponente durch Energieeintrag
aufgebracht und dadurch auf der Faseroberfl&che
gecoatet oder fixiert ist, wobel das Additiv ausgewdhlt

ist aus der Gruppe

- partikuldre oder granuldre Stdrke, modifizierte
Stdrke, kationische Stdrke oder Stdrkeethern,

- Leimungsmittel (Sizing-Additiv),

- optischer Aufheller,

- Flammschutzmittel,

- Biozide,

- Nassfestmittel oder

- Hydrophobierungsmittel."

Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende unter
anderem unzulassige Erweiterung Uber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
hinaus (Artikel 100 (c) EPU) geltend gemacht.



Iv.

VI.
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Die Einspruchsabteilung gelangte zu dem Schluss, dass
Anspruch 1 des erteilten Patents unter anderem im
Hinblick auf das im Verlauf der Sachprifung darin
aufgenommene Merkmal "beili dem der Fiillstoff eine
erhéhte Retention aufweist", den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU nicht entspreche.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) verteidigte in
ihrer Beschwerdebegrindung vom 29. Juli 2015 das Patent
in seiner erteilten Fassung. Sie filhrte unter anderem
aus, wieso der erteilte Anspruch 1 ihrer Auffassung
nach den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU genige.
Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung.

Zusatzlich reichte sie einen geadnderten Anspruchssatz
als Hilfsantrag ein. Der geédnderte Anspruch 1 gemal
diesem Hilfsantrag lautet wie folgt (Hinzufligungen und
Streichungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie erteilt

durch die Kammer kenntlich gemacht) :

1. Faserfdrmiger oder partikelférmiger Fiullstoff

bei dem der Fiillstoff eine erhOhte Retention auf dem
Blattbildner gegeniiber der Dosage von pulverférmigem
Pigment oder Fiillstoff aufweist, ... beli dem das
Additiv in fester, flilissiger, amorpher oder
mikrodisperser Form auf der Oberfldche der
cellulosischen Komponente durch Erergieeintrag Eintrag
thermomechanischer Energie aufgebracht ... ist, wobei

das Additiv ausgewdhlt ist aus der Gruppe

- Nassfestmittel oder

- Hydrophobierungsmittel'.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hielt in ihrem
Antwortschreiben Einwdnde nach Artikel 100 (c)/123(2)
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EPU aufrecht, unter anderem im Hinblick auf das Merkmal
"erhOhte Retention" in Anspruch 1 des erteilten

Patents.

Die in Anspruch 1 gemd@B Hilfsantrag zusatzlich
aufgenommenen Merkmale seien als solche wegen
mangelnder Deutlichkeit (Artikel 84 EPU) =zu
beanstanden, da nicht angegeben sei, welches Pigment
und welcher Fillstoff gemeint sei. Unklar bleibe auch
nach wie vor, auf welchen Bezugspunkt die "erhdhte

Retention" bezogen sei.

Die Beschwerdegegnerin beantragte ebenfalls hilfsweise

die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung.

VITI. Dementsprechend wurden die Parteien zur miindlichen
Verhandlung geladen. In einem in Vorbereitung der
Verhandlung erlassenen Bescheid wies die Kammer darauf
hin, dass zu erdrtern sein werde, ob die anhangigen
Anspriiche die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und/oder
84 EPU erfiillen.

VIII. In einem weiteren Schreiben erneuerte und erganzte die
Beschwerdegegnerin ihre unter Artikel 123(2) EPU

erhobene Einwande.

IX. Mit Schreiben vom 20. Februar 2018 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an der mindlichen
Verhandlung nicht teilnehmen werde und bat um

Entscheidung nach Aktenlage.

X. Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
22. Februar 2018 in Abwesenheit der Beschwerdefiihrerin
statt. Erdrtert wurden insbesondere, ob Anspruch 1
(beide Antrage) die Erfordernisse von Artikel 123 (2)

EPU erfiillt, sowie Fragen zur Deutlichkeit der neu in
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Anspruch 1 laut Hilfsantrag aufgenommenen Merkmale.

XTI. Antrage

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte (schriftlich), die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie
erteilt aufrecht zu erhalten (Hauptantrag), hilfsweise
im Umfang der Anspriche gemaB Hilfsantrag, eingereicht
mit Schreiben vom 29. Juli 2015.

XITI. Die beziiglich der zu beurteilenden Fragen relevanten
Argumente der Parteien konnen folgendermalen

zusammengefasst werden:

Die Beschwerdefiihrerin fihrte schriftlich Folgendes aus

(Punkt 1.1.1 der Beschwerdebegrindung) .

Hauptantrag

- Die Textstelle auf Seite 3, Zeile 24, der Anmeldung
in ihrer urspringlich eingereichten Fassung (im
Folgenden mit urspringliche Anmeldung bezeichnet)
offenbare die erfindungsgemédRe, bessere Retention auf
dem Blatt-Bildner "nicht 'im Zusammenhang mit' sondern
'im Vergleich zum Stander Technik', wo die besserer
Retention auf dem Blattbildner gemdB der Erfindung
'gegeniiber' der Dosage von pulverfdrmigem Pigment und
Fillstoff nach dem Stand der Technik festgestellt

wurde".

- Der auf Anspriiche 1 bis 7 rlckbezogene, abhdngige
Anspruch 19 der ursprunglichen Anmeldung, sei auf eine

Ausfihrungsform der Erfindung gerichtet, bei der der
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"Fillstoff" eine "erhohte Retention" aufweise. Diese
Ausfiihrungsform sei zudem nicht in einem Kontext mit
einer Dosage von pulverfdrmigem Pigment und Fullstoff

gestellt.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gehe daher
in Bezug auf das Merkmal "erhdhte Retention" nicht iber
den Offenbarungsgehalt der urspriinglichen Anmeldung
hinaus und sei daher im Hinblick auf Artikel 123(2) EPU

nicht zu beanstanden.

Hilfsantrag

- Anspruch 1 gemé&R Hilfsantrag sei unter anderem durch

die Angabe erganzt, dass die erhohte Retention

"eine erhbhte Retention auf dem Blattbildner gegenliber
der Dosage von pulverfdérmigem Pigment oder Filillstoff"

ist.

Die Beschwerdegegnerin fiihrte hierzu Folgendes aus:

Hauptantrag

- Das Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach "der
Fiillstoff eine erhOhte Retention ... aufweist" finde in
der Textstelle auf Seite 3, Zeile 24, der
urspringlichen Anmeldung keine Stiitze, da diese
Textstelle nicht eindeutig auf die Retention des
"Fiillstoffs" bezogen sei, also auf die Gesamtheit wvon

"cellulosischer Komponente" und ausgewahltem "Additiv".

- Der zusatzlich herangezogene Anspruch 19 betreffe
ausschlieBlich einen "Faser-Leichtfiillstoff", d.h. eine
besondere Ausfihrungsform der Erfindung. Anspruch 1 sei

jedoch nicht auf diese, zum Beispiel auch auf Seite 7,
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Ziffer 2, und im Ausfiihrungsbeispiel 5.2 auf Seite 14
der urspringlichen Anmeldung, beschriebene

Ausfihrungsform beschrankt.

- Die Beschreibung der urspriinglichen Anmeldung
enthalte keine weitere Passage, die als Stitze fir die
umstrittene Anderung angesehen werden kdénnte. Ein
faserformiger oder partikelfdrmiger Fillstoff mit zwei
wie in Anspruch 1 definierten Komponenten, der auch
eine "erhbhte Retention" aufweise, sei in der

urspringlichen Anmeldung nicht offenbart.

- Den Angaben auf Seite 4 der urspriinglichen Anmeldung
lasse sich entnehmen, dass der erfindungsgemale,
mindestens eine Cellulose-Komponente und eine Additiv-
Komponente enthaltende Fillstoff nicht notwendigerweise

eine erhdohte Retention aufweise.

- Anspruch 1 wie erteilt entspreche daher schon allein
aus diesem Grund nicht den Erfordernissen des Artikels
123(2) EPU.

Hilfsantrag

- Das in Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag aufgenommene
Merkmal "auf dem Blattbildner gegeniiber der Dosage von
pulverférmigem Pigment oder Filillstoff" sei als solches
unklar, da das pulverformige Pigment bzw. Fillstoff
nicht ndher spezifiziert seien. Der Bezugspunkt flir das
relative Merkmal "erhéhte Retention" sei auch in diesem

Anspruch nicht deutlich angegeben.

- Durch die Aufnahme dieser weiteren Merkmale in
Anspruch 1 werde jedenfalls der gegen Anspruch 1 wie
erteilt erhobene Einwand nach Artikel 123(2) EPU nicht

ausgeraumt.
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Entscheidungsgrinde

Hauptantrag - Unzuldssige Anderung von Anspruch 1 im
Priifungsverfahren - Artikel 123(2) EPU

1. Anspruch 1 wie erteilt (Wortlaut unter II, supra)
betrifft einen "faserférmigen oder partikelfdrmigen
Fiillstoff", der eine "erhéhte Retention aufweist",
zumindest bestehend aus
- einer cellulosischen Komponente (Cellulose,
Lignocellulose oder mikrokristalline Cellulose)
und
- mindestens einem "Additiv", "ausgewdhlt aus" einer
aufgelisteten Gruppe von Additiven vollig

unterschiedlicher Funktionalitat.

2. Die "erhohte Retention" ist weder durch Parameter
quantifiziert, noch wird eine eindeutige Bezugsbasis
flir die besagte Retentionserhdhung angegeben. Das
Merkmal ist jedoch, ungeachtet seiner Undeutlichkeit,

offensichtlich einschrankender Natur.

3. Das Merkmal wonach "der Fiillstoff eine erhdbhte
Retention aufweist" (Betonung durch die Kammer) ist in
Anspruch 1 der urspriinglichen Anmeldung nicht enthalten

und wurde im Verlauf der Sachprifung darin aufgenommen.

Es stellt sich daher die Frage, ob der Gegenstand des
derart eingeschrankten Gegenstandes von Anspruch 1 in
der urspruiunglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig
offenbart war, oder ob Anspruch 1 wie erteilt vielmehr
(auch) auf urspringlich nicht offenbarte Gegenstande
gerichtet ist, die lber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehen.
(Artikel 123(2) EPU).
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Bei der Beurteilung, ob Anspruch 1 des Streitpatents im
Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
steht, ist der gesamte Inhalt der urspriinglichen

Anmeldung zu beriicksichtigen.

In den Ansprichen der urspringlichen Anmeldung ist eine
"erhohte Retention" des "Fillstoffs" nur in Verbindung
mit der besonderen Ausfihrungsform des Unteranspruchs
19 angesprochen, welcher folgenden Wortlaut hat

(Hervorhebungen durch die Kammer) :

"19. Filillstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
insbesondere nach Anspruch 7, als Faser-Leichtfiillstoff
filir Papier-, Kartonagen und Tissueprodukte, bei dem der

Flillstoff eine erhéhte Retention aufweist."

Ein solcher "Faser-Leichtfiillstoff" und dessen "erhdohte
Retention" ist auch in der Beschreibung der
urspringlichen Anmeldung (Seite 7, zweiter Absatz) als
"neuartiges Mineral-Compound, welches aus Fasern und
Mineralien (Fillstoffe, Pigmente) besteht" offenbart.
Ein solcher "Mineral-Compound" ist zudem in den
Ausfiihrungsbeispielen 5.1 und 5.2 (Seiten 12 bis 14)
naher beschrieben. Der Tabelle (rechte Spalte) auf
Seite 14 der urspringlichen Beschreibung lasst sich
entnehmen, dass die "Fiillstoff-Retention" des "Mineral-
Compounds" gemal Beispiel 5.2 auch tatsachlich gemessen
wurde, wobeil Werte zwischen 64.9 und 85.4% erreicht
wurden. Diese Werte kdnnen, zumindest im Hinblick auf
laut Beschreibungseinleitung (Seite 2, Zeile 16 bis 18)
oftmals unter 40% liegende Retentionsgrade von
Fillstoff, als (im weitesten Sinn) "erhdéht" angesehen

werden.

Allerdings ist anzumerken, dass ein aus Fasern und

"Mineralien" (als Additiv) bestehender "Mineral-
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Compound" vom erteilten Anspruch 1 gar nicht umfasst
wird, da "Mineralien" in der Liste der in Frage
kommenden Additive nicht aufgefithrt sind. Insofern
konnen Passagen, die eine erhohte Fillstoff-Retention
im Fall von Leichtfillstoff auf derartiger "Mineral-
Compound" Basis erwahnen, keine Stitze fir die

umstrittene Anderung darstellen.

In den anderen Textpassagen (Seite 6, letzter Absatz,
bis Seite 8, letzter Absatz) und Ausfihrungs-Beispielen
der urspringlichen Anmeldung, die sich auf Fullstoff-
Produkte beziehen, die zumindest eines der in Anspruch
1 aufgelisteten Additive enthalten, wird die Fillstoff-
Retention gar nicht erwahnt; siehe Beispiel 1 (Sizing-
Additiv), Beispiele 2 bis 4 (Additiv: Stéarke), Beispiel
6 (Additiv: optischer Aufheller). Nur im Fall von
Ausfihrungsbeispiel 2 wurde ebenfalls ein
Retentionswert gemessen, allerdings die "Stdrke-
Retention" (Tabelle auf Seite 10), also die Retention
des Additivs.

Eine "erhdéhte Fillstoffretention" ist sonst in der
urspriinglichen Beschreibung ausdriicklich nur in der
Textstelle auf Seite 4, Zeilen 6 bis 27, angesprochen,

die wie folgt lautet (Hervorhebungen durch die Kammer) :

"Es wird also ein multifunktioneller mindestens ein
Additiv aufweisender Fiullstoff vorgeschlagen, welcher
u. a. folgende Vorteile bieten kann:

1. Erhbhung der Drainage und Produktivitadt

2. Verbesserung der rheologischen Eigenschaften

7. Erhohte Fiillstoff-Retention, im Einzelfall
geringerer Retentionsmittel-Verbrauch8. Verbessertes

Sizing
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13. Biozid-Ausrlistung

14. Flammwidrigkeit

19.Reduzierung der qualitativen Schwankungen bei

Recyclingpapieren. "

Diese Textstelle vermittelt nach dem Daflirhalten der
Kammer jedoch den Eindruck, dass nicht alle von der
Erfindung umfassten Fillstoffe eine erhdhte Retention
aufweisen missen. Offenbart ist vielmehr, dass sie - je
nach ausgewdahltem(n) Additiv(en) - auch anderweitig
verbesserte Eigenschaften aufweisen koénnen, jedoch
nicht zwingenderweise eine "erhdéhte Filillstoff-

Retention".

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin ist Anspruch 1
wie erteilt auch durch folgende Passage der
urspringlichen Anmeldung gestitzt (Seite 3, Zeilen 23

und 24; Hervorhebung durch die Kammer) :

"Gegenliber der Dosage von pulverfdérmigem Pigment und
Fiillstoff liefert die erfindungsgemdfBle Neuentwicklung

eine bessere Retention auf dem Blattbildner."

Diesbeziiglich bemerkt die Kammer, dass es dieser
Aussage insofern an Deutlichkeit mangelt, als nicht
hinreichend genau angegeben ist, gegeniiber welchem
Referenzsystem eine Erhdhung der Retention erreicht
werden muss (Natur des Pigments, des Fillstoffs,

Bedingungen der Blattbildung).

Zudem bezieht sich diese Textstelle nicht eindeutig auf
eine erhohte Retention des Fillstoffs im Sinne des
Anspruchs 1 (bestehend aus cellulosischer Komponente

und ausgewahltem Additiv). Gemeint sein koénnte hier



4.

- 11 - T 1015/15

ebenso - im Hinblick auf den darauffolgenden Satz
("Durch die Fixierung wird die Einsatzmenge an
kostspieleigen Additiven reduziert und weiterhin die
Abwasserfracht verringert") - eine bessere Retention
des Additivs. Auch in Ausfihrungsbeispiel 2 (siehe 4.2,
supra) wird ja lediglich die gemessene Retention des

Additivs angegeben.

Die von der Beschwerdefilhrerin zitierte Textstelle
offenbart jedenfalls nicht eine erhdhte Retention des
Fullstoffs fir jeden der vom Anspruch 1 umfassten
Fullstoffe, z.B. fiir einen Fillstoff der, als Additiv
lediglich ein Biozid oder ein Flammschutzmittel
enthalt.

Auch dieser Absatz stellt demnach keine adagquate Stiitze

fur Anspruch 1 dar.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass in der
urspriinglichen Anmeldung nicht direkt und unmittelbar
offenbart ist, dass alle Fillstoffe, die eine
cellulosische Komponente und ein beliebiges Additiv aus
der Liste gemal Anspruch 1 enthalten, eine wie auch

immer geartete "erhdhte Retention" aufweisen.

Anspruch 1 wie erteilt entspricht daher nicht den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU.

Der Hauptantrag ist daher nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag - Unzuldssig gednderter Anspruch 1 -
Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag lautet wie folgt
(zusatzlich gegeniiber Anspruch 1 wie erteilt

aufgenommene Merkmale durch die Kammer hervorgehoben) :
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"l. Faserfdérmiger oder partikelférmiger Fillstoff...
bei dem der Fiillstoff eine erhShte Retention auf dem
Blattbildner gegeniiber der Dosage von pulverférmigem

Pigment oder Fiillstoff aufweist,...".

Der hinzugefigte Wortlaut entstammt Seite 3, Zeilen 23
und 24, der urspringlichen Beschreibung (siehe 4.4,
supra), wobel aber der Wortlaut "von pulverfdérmigem
Pigment und Fillstoff" in "von pulverférmigem Pigment

oder Fiillstoff" geandert wurde.

Wie bereits zuvor angesprochen, bringt ein solcher
Wortlaut nicht deutlich zum Ausdruck (siehe 4.4.1,
supra), worauf der Vergleich der Retention bezogen
werden soll. Demnach ist der vorliegende Anspruch 1
durch die Aufnahme der zusadtzlichen Merkmale gegeniiber
Anspruch 1 wie erteilt auch nicht in deutlicher Weise

weiter eingeschrankt.

Jedenfalls (siehe 4.4.3, supra) vermag auch diese
Textstelle keine ausreichende Basis fir das Merkmal
darzustellen, wonach der "Filillstoff eine erhdéhte
Retention aufweist" und zwar unabhdngig davon, welches

Additiv aus der Liste gemdR Anspruch 1 ausgewdahlt wird.
Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass auch
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag nicht den Erfordernissen

des Artikels 123(2) EPU entspricht.

Der Hilfsantrag ist daher auch nicht gewdhrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Vorsitzende:

Der Geschaftsstellenbeamte:
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