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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europadische Patent
1 916 275 widerrufen wurde.

Die Einsprechenden I und II hatten Einspruch eingelegt
und den Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang auf
Grund mangelnder Ausfiihrbarkeit, mangelnder Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit beantragt. Des
Weiteren war der Einspruch der Einsprechenden I darauf
gestiitzt, dass der Gegenstand des europadischen Patents
Uiber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausging.

Der angefochtenen Entscheidung lagen ein Hauptantrag
und Hilfsantrage 1 bis 5, alle eingereicht mit
Schreiben vom 5. Dezember 2014, sowie zweil Hilfsantrage
6 und 7, eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung
am 5. Februar 2015, zu Grunde. Die Anspriiche 1, 12 und

18 bis 20 des Hilfsantrags 6 lauteten wie folgt:

"l. In Wasser redispergierbare Dispersionspulver-
zusammensetzung bestehend aus Polymerisaten erhaltlich
mittels Emulsionspolymerisation von einem oder mehreren
ethylenisch ungesadttigten Monomeren, 0,01 bis 5,00
Gew.-% an einem oder mehreren Geminitensiden, bezogen
auf das Gesamtgewicht der Dispersionspulverzusammen-
setzung, Schutzkolloiden ausgewahlt aus der Gruppe
bestehend aus Polyvinylalkoholen, Polyvinylacetalen,
Polysacchariden in wasserldslicher Form, Dextrinen,
Cyclodextrinen, Proteinen, Gelatinen, Ligninsulfonaten,
Poly (meth)acrylsadauren, Copolymerisaten von
(Meth)acrylaten mit carboxylfunktionellen
Comonomereinheiten, Poly(meth)acrylamid,

Polyvinylsulfonsauren und deren wasserldslichen
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Copolymeren, Melaminformaldehydsulfonaten, Naphthalin-
formaldehydsulfonaten, Styrolmaleinsadure- und
Vinylethermaleinsdaure-Copolymeren, gegebenenfalls
Antiblockmitteln, gegebenenfalls Pigmenten,
gegebenenfalls Fullstoffen, gegebenenfalls
Schaumstabilisatoren, gegebenenfalls
Hydrophobierungsmitteln und gegebenenfalls

Zementverflissigern."

"12. Verfahren zur Herstellung der in Wasser
redispergierbaren Dispersionspulverzusammensetzungen
nach den Anspriichen 1 bis 11 mittels
Emulsionspolymerisation von einem oder mehreren
ethylenisch ungesédttigten Monomeren in Anwesenheit
eines Schutzkolloids in wassrigem Medium und
anschlieRBender Trocknung der dabei erhaltenen wassrigen
Dispersionen, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder

mehrere Geminitenside beigemengt werden."

"18. Verwendung von in Wasser redispergierbaren
Dispersionspulverzusammensetzungen auf Basis von
Polymerisaten von einem oder mehreren ethylenisch
ungesattigten Monomeren, die ein oder mehrere
Geminitenside und Schutzkolloide enthalten in
bauchemischen Produkten, wobei die Schutzkolloiden
ausgewahlt werden aus der Gruppe bestehend aus
Polyvinylalkoholen .... und Vinylethermaleinsaure-
Copolymeren." (die Liste der Schutzkolloide war die

gleiche wie im Anspruch 1).

"19. Verwendung von in Wasser redisperqgierbaren
Dispersionspulverzusammensetzungen auf Basis von
Polymerisaten von einem oder mehreren ethylenisch
ungesattigten Monomeren, die ein oder mehrere
Geminitenside und Schutzkolloide enthalten, in

Verlaufsmassen, Bauklebern, Fliesenklebern,
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Vollwarmeschutzklebern, Putzen, Spachtelmassen,
Fugenmorteln, Dichtschlammen oder Farben, wobei die
Schutzkolloide ausgewahlt werden aus der Gruppe
bestehend aus Polyvinylalkoholen .... und
Vinylethermaleinsdaure-Copolymeren." (die Liste der

Schutzkolloide war die gleiche wie im Anspruch 1).

"20. Verwendung von in Wasser redispergierbaren
Dispersionspulverzusammensetzungen auf Basis von
Polymerisaten von einem oder mehreren ethylenisch
ungesattigten Monomeren, die ein oder mehrere
Geminitenside und Schutzkolloide enthalten, in
selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen oder Estrichen,
wobei die Schutzkolloide ausgewahlt werden aus der
Gruppe bestehend aus Polyvinylalkoholen .... und
Vinylethermaleinsdaure-Copolymeren”". (die Liste der

Schutzkolloide war die gleiche wie im Anspruch 1)

Vor der Einspruchsabteilung wurde unter anderem auf

folgende Dokumente Bezug genommen:

D10: US 6,632,861 Bl

D18: GB 974,162

D19: US 3,287,290

D24: US 2004/0048961 Al

D25: US 2,800,463

D67: Xie et al, Artikel in Chinesisch in "New Chemical
Materials", April 2004, Vol. 32, No. 4, Seiten 47-50.
D68: Ubersetzung ins Englische von D67

Die Griinde der angefochtenen Entscheidung, die fir die
vorliegende Beschwerde von Relevanz sind, ko&nnen
folgendermaRen zusammengefasst werden. Die Dokumente
D67 und D68 und die Hilfsantrdge 6 und 7 wurden ins
Verfahren zugelassen. Die Hilfsantrdage 1, 3 und 5

verstielen gegen die Bestimmungen der Artikel 84 und
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123(2) EPU. Die Anspriiche des Hilfsantrags 6 erfillten
die Erfordernisse der Regel 80 EPU, sowie der Artikel
123(2), 123(3), 84 und 83 EPU. Der Gegenstand der
Anspriche 18 und 19 der Hilfsantrags 6 sei aber
gegenliber sowohl D18, als auch D19 nicht neu und D18
sel neuheitsschadlich fir den Gegenstand der Anspriche
18 und 19 des Hilfsantrags 7. Des Weiteren sei die
Neuheit der Anspriiche 1, 12 und 18 bis 20 der
Hilfsantrdage 6 und 7 von D67 unter Bericksichtigung
seiner Ubersetzung D68 vorweggenommen. In einem obiter
dictum wies die Einspruchsabteilung darauf hin, dass
der Gegenstand gemdl allen vorliegenden Antragen
ausgehend von D10 oder D67 als nachstliegendem Stand
der Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

Gegen diese Entscheidung erhob die Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde. Mit der
Beschwerdebegrindung (Schreiben vom 23. Juli 2015)
reichte die Beschwerdefihrerin neue Hilfsantrage 7 bis
10. Die Hilfsantrage 1, 3, 5 und 6, die der
angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, wurde
unnummeriert weiter verfolgt. Der Wortlaut des neuen
Hilfsantrags 7 unterschied sich von dem der
angefochtenen Entscheidung unterliegenden Hilfsantrag 6
lediglich darin, dass "Polysacchariden in
wasserldslicher Form, Dextrinen, Cyclodextrin" in der
Liste der Schutzkolloiden in den Ansprichen 1 und 18

bis 20 durchgestrichen wurden.

Die miundliche Verhandlung vor der Kammer fand am

16. November 2018 statt. Wahrend der Verhandlung nahm
die Beschwerdefihrerin die bisherigen Hilfsantrage 1,
3, 5 und 6 zurick und erklarte den bisherigen
Hilfsantrag 7, eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung, zum neuen Hauptantrag.
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Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die
Einsprechende I (Beschwerdegegnerin I) unter anderem

die folgenden Dokumente ein:

D77: US 3,926,650
D79: DE 42 09 987 C1
D80: EP 0 338 548 A2.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die
Einsprechende II (Beschwerdegegnerin II) unter anderem

die folgenden Druckschriften ein:

D85: US 5,606,015
D86: DE 10 2005 012 986 Al
D88: US 5,118, 751.

Die flur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Zulassung des Hilfsantrags 7

a) Die Hilfsantradge 7 bis 10 stellten eine Antwort auf
die Entscheidung der Einspruchsabteilung dar. Da
die Einreichung von weiteren Hilfsantriagen wahrend
der miindlichen Verhandlung vor der Einspruchs-
abteilung der Patentinhaberin verwehrt worden sei,
habe die Beschwerdefilhrerin die Hilfsantrage 7 bis
10 mit der Beschwerdebegrindung zum
frihestmdglichen Zeitpunkt eingereicht. Die
Hilfsantrage 7 bis 10 seien daher ins Verfahren

zuzulassen.
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Artikel 123(2) EPU

Neuhelt

b)

Der Hilfsantrag 7 umfasse nur Merkmale und nur
Gegenstande, die in den urspriinglichen
eingereichten Unterlagen offenbart seien. Die
Verwendung der Pluralform fir die Merkmale
"Gelatinen" und "Poly(meth)acrylsauren" fihre
inhaltlich zu keinem Unterschied gegeniiber der
urspringlich definierten Singularform dieses
Merkmals. T 2017/07 sei nicht anwendbar, da im
vorliegenden Fall, anders als in T 2017/17, alle
wesentlichen Merkmale der vorliegenden Erfindung in
den anhadngigen Anspriichen enthalten seien. Dariber
hinaus begriinde das Streichen einzelner
Schutzkolloide, einzelner Monomere und einzelner
optionaler Komponenten keine Auswahl aus dem
urspringlich Offenbarten, womit das Kriterium der
Auswahl von Merkmalen aus verschiedenen Listen
nicht anwendbar sei. Aus den urspriinglichen
Unterlagen sei auch zu entnehmen, dass Emulgatoren
bzw. Antischaummittel enthalten sein konnen oder
eben auch nicht enthalten sein konnen. Der Einwand
unter Artikel 123(2) EPU sei daher nicht

Uiberzeugend.

D67 stelle einen Ubersichtsartikel dar. Es fasse
den Stand der Technik zusammen, verweise auf den
Marktbedarf und stelle Vorschlage fir Forschung
bzw. Entwicklung dar, die nicht ausreichend
definiert und daher nicht ausfihrbar seien. D67,
das daher kein Stand der Technik nach

Artikel 54 (2) EPU sei, solle folglich aus dem

Verfahren ausgeschlossen werden. Aus D67 blieben
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daher als Stand der Technik nur die Dokumente, die

darin zitiert seien.

Es sei nicht erlaubt, verschiedene Passagen aus
D67, das unterschiedliche Dokumente des Standes der
Technik bzw. unterschiedliche Lehren beschreibe, zu
kombinieren. Eine solche Analyse von D67 sei nur
mit einer riickschauenden Betrachtungsweise moglich,
d.h. in Kenntnis des Streitpatents. Im Falle des
Einsatzes von Emulgatoren, wie einem Geminitensid,
sei in D67 klar gestellt, dass die
Polymerdispersionen als Schutzkolloide PVP oder
Cellulosematerialien enthalten (Seite 48, erste
Spalte, Zeilen 7-9 und 29-32), deren Verwendung von
den Schutzkolloiden des Hilfsantrags 7 nicht
erfasst sei. Die Darstellung des in D67 genannten
Standes der Technik sei des Weiteren mangelhaft, da
es nicht immer eindeutig sei, auf welchen Stand der
Technik sich einige Passagen dieses Dokuments
beziehen wiirden. Die in der Tabelle 2 auf Seite 47
offenbarte Emulsion enthalte Polyvinylalkohol,
wahrend die Literaturstelle [3] (entsprechend
Dokument D85 im Beschwerdeverfahren), die die
Verwendung eines Geminitensids beschreibe,
Polyvinylalkohol freie Systeme betreffe. Ferner
stehe die in der linken Spalte der Seite 48
offenbarte Verwendung von Core-Shell Polymeren in
Widerspruch zu der Angabe in der Tabelle 2, dass
ein Ethylen-Vinylacetat Copolymerisat verwendet
werde. Dariilber hinaus sei die Verwendung wvon
Cellulosederivaten vom Gegenstand des Anspruchs 1
nicht umfasst. Des Weiteren beziehe sich die
Sektion 1.2 von D67 nicht auf die in der Sektion
1.1 genannte Literaturstelle [3]. Die Neuheit

gegeniiber D67 sei daher anzuerkennen.
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Mangelnde Ausfihrbarkeit - Zulassung

e)

Es sei moglich, die Beispiele des Streitpatents
nachzuarbeiten. Gesprache der Beschwerdegegnerin IT
mit ihrem technischen Sachverstandigen in
Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung vor der
Kammer stellten lediglich eine Tatsache dar, aber
keine Rechtfertigung fir den verspateten Einwand
der mangelnden Ausfihrbarkeit der Erfindung. Dieser
neue Einwand sei daher nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Zurlickverweisung

f)

Die Beschwerdefiihrerin hatte keine Gelegenheit,
sich im Einspruchsverfahren zu den Einwanden der
Einspruchsabteilung beziglich erfinderischer
Tatigkeit zu duBern, und die diesbeziigliche
Stellungnahme der Einspruchabteilung mit einem
obiter dictum im Punkt 20 der Entscheidung sei rein
informativ und kein Entscheidungsgrund. In
Anbetracht der Vielzahl der im Verfahren
befindlichen Entgegenhaltungen, auf Basis derer
FEinwande der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
erhoben worden seien, sei es zur Wahrung des
rechtlichen Gehors unerlédsslich, die Klarung der
erfinderischen Tatigkeit an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.
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XI. Die flur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerinnen konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Zuldssigkeit der Beschwerde

a) Es sei unklar, welche Entscheidung der
Einspruchsabteilung nicht korrekt sei und was der
Hauptantrag der Beschwerdefiithrerin sein solle.
Ebenso sei es unklar, in welcher Reihenfolge die
Hilfsantrdge 1, 3, 5 und 6 bis 10 zu prifen seien.
Diese Antrage seien dariiber hinaus nicht
konvergierend. Folglich sei nach Meinung der
Beschwerdegegnerin I die Beschwerde der

Patentinhaberin unzulédssig.

Zulassung des Hilfsantrags 7

b) Die Hilfsantrdge 7 bis 10 seien nicht Gegenstand
des Einspruchsverfahrens gewesen und stellten einen
neuen Fall dar. Eine Rechtfertigung fir ihre
verspatete Einreichung gebe es nicht. Die
Beschwerdefiihrerin habe genligend Gelegenheiten
gehabt, geanderte Antrage vorzulegen, um den
Einwand der mangelnden Neuheit gegenilber D18 und
D67 auszuraumen. Ein direkter Zusammenhang zwischen
der angefochtenen Entscheidung und den neuen
Hilfsantrdgen sei nicht angegeben worden. Dariiber
hinaus seien die gednderten Anspriiche dieser
Antrdge nicht eindeutig gewdhrbar, insbesondere,
weill keine Begriindung in Bezug auf die
erfinderische Tatigkeit angegeben worden sei. Die
Hilfsantrage 7 bis 10 sollten daher als verspatet

nicht ins Verfahren zugelassen werden.
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Artikel 123(2) EPU

Neuhelt

c)

Die Definition, dass die Zusammensetzung aus
gewissen Komponenten bestehe, wobei einige
Komponenten als optional bezeichnet worden seien,
in Kombination mit der Auswahl der definierten
Schutzkolloide, fiihre zu einer Erweiterung des
Gegenstands des Streitpatents iber den Inhalt der
Anmeldung wie urspriinglich einreicht. Eine
Kritikalitat der wesentlichen und optionalen
Komponenten der Zusammensetzung, die in den
Unterlagen wie urspringlich eingereicht nicht
offenbart sei, sei durch die durchgefiihrten
Anderungen entstanden. Es sei in den Unterlagen wie
urspriinglich eingereicht auch nicht offenbart, dass
die Liste der im Anspruch genannten Additive eine
vollstandige Liste darstelle. Es sei auf die
Entscheidungen T 2017/07 und T 1063/07 verwiesen.
Des Weiteren resultiere aus der Verwendung der
Pluralform fir die Merkmale "Gelatinen" und

"Poly (meth)acrylsaduren”" eine andere Bedeutung des
urspringlich definierten Gegenstands. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 verstoRe somit gegen die

Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPU.

D67 seil ein vorverdffentlichtes Dokument, das daher
zum Stand der Technik gehdre. D67 prasentiere
bekannte technische Informationen in einem einzigen
Dokument, und stelle dariber hinaus préazise
Forschungsergebnisse bzw. Entwicklungsvorschlage
dar. D67 miisse gelesen werden, als ob es ein
Verfahren zur Herstellung von redispergierbaren
Dispersionspulverzusammensetzungen beschreibe.

Dieses Verfahren umfasse die Herstellung einer



- 11 - T 1112/15

Emulsion und deren Sprihtrocknung, flir welche
Informationen in Sektionen 1.1 und 1.2 gegeben
seien. Die MaBnahmen, die darin beschrieben seien,
stellten Moglichkeiten dar, die im Rahmen dieses
allgemeinen Verfahrens anwendbar, bzw. kombinierbar

seien.

Eine im Wasser redispergierbare Dispersionspulver-—
zusammensetzung auf der Basis eines Ethylen-
Vinylacetat Copolymerisats, erhdltlich durch
Fmulsionspolymerisation, sei auf Seite 47 in der
Tabelle 2 beschrieben. Es sei moglich, ein
Geminitensid zuzusetzen, wie auf Seite 48, linke
Spalte, Zeilen 14-15, beschrieben. Die
Zusammenverwendung eines Geminitensids mit
Polyvinylakohol sei daher in D67 offenbart. Ein
Gehalt an Vinylacetat von 5 bis 30 Gew.-% sei
bevorzugt (letzter Absatz vor Sektion 1.2). Diese
Fmulsionspolymerisation konne in Anwesenheit
entweder eines Tensids oder eines Schutzkolloids
stattfinden (Seite 48, linke Spalte, Zeilen 7-32).
Im Falle des Einsatzes von Tensiden, wie einem
Geminitensid, sei in D67 offenbart, dass die
Polymerdispersionen zusatzlich als Schutzkolloide
PVP oder Methylcellulose enthielten (Seite 48,
erste Spalte, Zeilen 7-9 und 29-32).
Methylcellulose stelle gemaB Dokumenten D77, D79
und D80 einen Schaumstabilisator dar, dessen
Verwendung vom Hilfsantrags 7 erfasst sei. Dariiber
hinaus beschreibe D67 in Sektion 1.2 den Zusatz vom
Polyvinylakohol vor der Sprihtrocknung. Die
Anwesenheit eines Schutzkolloids in der Losung sei
notwendig, um die Dispergierbarkeit der
Pulverzusammensetzung zu erreichen. Nach Meinung
der Beschwerdegegnerin II fihre lediglich die

Auswahl des Geminitensids aus der Lehre von D67 zum
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Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 vom Hilfsantrag 7 sei

daher nicht neu gegeniiber D67.

Mangelnde Ausfihrbarkeit - Zulassung

f)

In Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung wvor
der Kammer sei die Frage der erfinderischen
Tatigkeit, die bis jetzt nicht intensiv diskutiert
worden sei, mit dem technischen Sachverstandigen
der Beschwerdegegnerin II besprochen worden, woraus
neue Erkenntnisse iber die Beispiele und
Vergleichsbeispiele des Streitpatent gewonnen
worden seien. Nach Meinung der Beschwerdegegnerin
IT sei die Information im Streitpatent iUber diese
Beispiele und Vergleichsbeispiele lickenhaft, so
dass eine Nacharbeit der Erfindung nicht mdéglich
sei. Das Erheben eines Einwandes der mangelnden
Ausfihrbarkeit wahrend der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer seil daher auf Grund dieser neuen
Erkenntnisse gerechtfertigt und daher ins Verfahren

zuzulassen.

Zurlickverweisung

g)

Die Beschwerdefiihrerin hatte genligend Zeit, sich
mit den Argumenten der Beschwerdegegnerinnen in
Bezug auf erfinderische Tatigkeit auseinander zu
setzen. Auf Grund der Verfahrensdkonomie und der
Tatsache, dass der Stand der Technik auf Basis
dessen die erfinderische Tatigkeit zu diskutieren
sei, im Beschwerdeverfahren und vor der ersten
Instanz der gleiche gewesen sei, sei es nicht
gerechtfertigt, die Angelegenheit an die erste

Instanz zurlickzuverweisen, so dass die Kammer die
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Frage der erfinderischen Ta&tigkeit entscheiden

solle.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Sache zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung auf Basis des Hilfsantrags 7 (neuer
Hauptantrag), eingereicht mit der Beschwerdebegriindung
oder auf Basis eines der Hilfsantrage 8 bis 10,
eingereicht mit der Beschwerdebegriindung. Weiterhin
wurde beantragt, die Dokumente D86 und D88 nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin I beantragte die Verwerfung der
Beschwerde als unzuldssig. Hilfsweise beantragte sie
die Zurickweisung der Beschwerde. Es wurde weiter
beantragt, die Hilfsantrdge 7 bis 10 nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin II beantragte die Zurlckweisung
der Beschwerde. Weiterhin beantragte sie, dass keine
Zurickverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung an

die Einspruchsabteilung erfolgt.

Entscheidungsgriunde

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin I hinsichtlich
der Zuladssigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin
gehen nicht idber die unsubstantiierten Behauptungen
hinaus, dass es nicht klar sei, welche Entscheidung der
Einspruchsabteilung nicht korrekt sei, was der
Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin sein solle, und in

welcher Reihenfolge die damaligen Hilfsantrage 1, 3, 5
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und 6 bis 10 zu prifen seien, und, dass diese Antrage
nicht konvergierend seien. Ungeachtet dessen, dass die
von der Beschwerdegegnerin I genannten angeblichen
Mangel der Beschwerde auf sachlich unzutreffenden
Behauptungen beruhen, ist festzustellen, dass sich die
Beschwerdegegnerin I mit den rechtlichen
Voraussetzungen und der Rechtsprechung der
Beschwerdekammer des EPA hinsichtlich der Zulassigkeit
einer Beschwerde, weder allgemein, noch spezifisch auf
den konkreten vorliegenden Fall bezogen,
auseinandergesetzt hat. Die Voraussetzungen an die
insoweit der Beschwerdegegnerin I obliegenden
Darlegungslast sind nicht erfiillt. Es sind daher
Tatsachen oder Argumente weder vorgetragen noch
ersichtlich, aufgrund derer die Kammer Grund zur
Annahme hatte, dass die Beschwerdebegriindung der
Patentinhaberin die Voraussetzungen der Regel 99 (2) EPU
nicht erfillt. Der Einwand der Beschwerdegegnerin I,
dass die Beschwerde der Patentinhaberin nicht zuléssig
ist, der nach der klaren vorlaufigen Meinung der
Beschwerdekammer in ihrem Bescheid wahrend der
mindlichen Verhandlung ohne weiteren Vortrag
aufrechterhalten wurde, vermag daher nicht zu

Uberzeugen.

Zuldssigkeit des Hilfsantrags 7

2. Es wird von der Beschwerdegegnerin I beantragt, dass
der Hilfsantrag 7, der den neuen Hauptantrag der
Beschwerdefiihrerin bildet, nicht ins Verfahren

zugelassen wird.

2.1 Nach stédndiger Rechtsprechung hat die
beschwerdefiihrende Patentinhaberin, die im
Einspruchsverfahren unterlegen ist, das Recht, die

zurickgewiesenen Antrage von der Beschwerdekammer
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erneut prifen zu lassen oder im Beschwerdeverfahren
rechtzeitig - insbesondere zusammen mit ihrer
Beschwerdebegriindung - neue Antrage einzureichen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8.
Auflage, Juli 2016, IV.E.4.1.4). Die Zulassung von
Antradgen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren
hatten vorgebracht werden kdnnen, liegt nach

Artikel 12 (4) VOBK im Ermessen der Kammer, die die
relevanten Faktoren unter Berilicksichtigung der
besonderen Umstande des Einzelfalls prifen und abwagen

muss.

Aus dem Protokoll der miindlichen Verhandlung und den
Grinden der angefochtenen Entscheidung ist zu
entnehmen, dass die Debatte hinsichtlich Neuheit
wahrend der mindlichen Verhandlung nur die Hilfsantrage
6 und 7 betraf, nachdem festgestellt wurde, dass der
Hilfsantrag 6 die Einwande nach Artikel 123(2) und 84
EPU gegen die vorrangigen Antridge ausrdumte. Die Kammer
stellt weiter fest, dass der Befund der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung,
dass die Neuheit des Gegenstands der Hilfsantrage 6 und
7 gegeniiber D67, D18 und D19 nicht gegeben sei, auf dem
Argument basiert, dass die in D67, D18 und D19
verwendeten Cellulosematerialen wasserlosliche
Polysaccharide seien (siehe Entscheidungsgriinde,

Seite 18, Punkt 15.8, vierten und finften Absatz;

Seite 17, zweiten Absatz).

Es ist nicht strittig, dass dieser entscheidende Aspekt
der Begriindung fir die fehlende Neuheit des
beanspruchten Gegenstands erst wahrend der miindlichen
Verhandlung angedeutet wurde (Protokoll, Seite 5,
Abschnitt iilber Artikel 54 EPU, vierter Absatz). Die
Frage, ob Cellulose kein Polysaccharid sei, wurde von

der Einspruchsabteilung lediglich im Rahmen der
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Diskussion lUber Neuheit gegeniiber D67 gestellt und
nicht weiter vertieft, nachdem von der Patentinhaberin
angegeben wurde, dass Cellulose nicht wasserldslich
sei, und somit kein Polysaccharid in wasserldslicher
Form darstelle. Es ist aus dem Protokoll nicht
ersichtlich, dass dieser Aspekt wahrend der spateren
Diskussion lUber die Neuheit gegeniiber D18 und D19

wieder aufgegriffen wurde.

Aus dem Protokoll der mindlichen Verhandlung ist weiter
zu entnehmen, dass die Einspruchsabteilung der Meinung
war, dass die Patentinhaberin sowohl schriftlich, als
auch in der mindlichen Verhandlung ausreichend
Gelegenheiten gehabt hatte, einen weiteren Antrag zu
stellen. Aufgrund der oben dargestellten Entwicklung
des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung kommt aber
die Kammer zu einer anderen Schlussfolgerung, da der
entscheidende Aspekt der Begrindung fir die fehlende
Neuheit des Gegenstands der Hilfsantrage 6 und 7
gegenliber D18, D19 und D67 erst in der miindlichen
Verhandlung beziglich dieser Antrage angedeutet wurde.
Im Hinblick auf die einzige Frage der
Einspruchsabteilung wahrend der mindlichen Verhandlung,
ob Polysaccharid in wasserldslicher Form ein
Unterscheidungsmerkmal gegeniiber D67 darstellen konne,
und das nicht widersprochene Gegenargument der
Patentinhaberin diesbeziglich, kann verninftigerweise
nicht von der Patentinhaberin erwartet werden, dass sie
umgehend einen weiteren Hilfsantrag zu stellen hat.
Nachdem die Entscheidung iber die mangelnde Neuheit der
Hilfsantrdage 6 und 7 verkindet wurde, beantragte die
Patentinhaberin eine Unterbrechung der Verhandlung von
10 Minuten, um zu beraten, welche Anderungen die Basis
fir einen weiteren Hilfsantrag bilden konnten und eine
erneute Gelegenheit zu erhalten, einen weiteren

Hilfsantrag einzureichen. Dieser Antrag wurde von der
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Einspruchsabteilung abgelehnt. Eine unterbliebene
Mitwirkung der Patentinhaberin im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung oder ein taktischer Missbrauch des

Verfahrens ihrerseits lasst sich daher nicht erkennen.

Der nun mit der Beschwerdebegriindung eingereichte
Hilfsantrag 7 lehnt sich an den Hilfsantrag 6 an,
dessen Gegenstand gemdal der angefochtenen Entscheidung
nicht neu gegeniiber D18, D19 und D67 sei. Dieser
Hilfsantrag enthalt lediglich eine weitere
Einschrankung hinsichtlich des verwendeten
Schutzkolloids. Die im Hilfsantrag durchgefiihrte
Anderung besteht aus dem Durchstreichen von
"Polysaccharide in wasserldslicher Form, Dextrine, und
Cyclodextrine" in der Liste der Schutzkolloide. Diese
Anderung stellt somit eine direkte und legitime
Reaktion auf den Befund der Einspruchabteilung
hinsichtlich der fehlenden Neuheit gegeniiber D18, D19
und D67 dar. Der Vollstandigkeit halber ist angemerkt,
dass das angebliche Kriterium, dass die geadnderten
Anspriiche eindeutig gewdhrbar sein miissten (siehe
Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin I, Seite 8,
letzen Absatz), im Fall von Antragen, die mit der
Beschwerdeschrift eingereicht werden, keine Anwendung
findet. Des Weiteren bildet im vorliegenden Fall eine
fehlende Begriindung, warum der neue Hilfsantrag die
Erfordernisse der erfinderischen Tatigkeit erfillt,
keinen Grund, diesen Hilfsantrag als nicht
substantiiert zu betrachten, da die angefochtene
Entscheidung nicht auf einer fehlenden erfinderischen

Tatigkeit basiert.

Unter diesen Umstdnden sieht die Kammer keinen Grund,
ihr gemaB Artikel 12 (4) VOBK zukommendes Ermessen
dahingehend auszuiben, den Hilfsantrag 7 nicht in das

Verfahren zuzulassen.
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Artikel 123(2) EPU

Der Einwand der Beschwerdegegnerinnen nach

Artikel 123 (2) EPU richtet sich gegen den Anspruch 1.
Er definiert einen geadnderten Gegenstand, der zwischen
den urspringlich offenbarten Ausfihrungsformen der
Beispiele 1 und 2 und der urspringlichen, allgemein
gefassten Definition der Dispersionspulverzusammenset-
zungen im Anspruch 1 liegt. Der allgemein akzeptierte
MaBstab fiir die Beurteilung, ob eine Anderung die
Bedingungen des Artikels 123(2) EPU erfiullt, ist, ob
der Fachmann diese Anderung der urspriinglich
eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig
entnehmen wiirde (siehe Rechtsprechung, supra, II.E.1).
Zu prifen ist, ob die Anderung dazu fithrt, dass der
Fachmann neue technische Informationen erhalt (siehe
Rechtsprechung, supra, II.E.1.2.1 und G 2/10, ABl.
2012, 376, Punkt 4.5.1 der Entscheidungsgriinde
"Offenbarungs-test"). Die Beschwerdegegnerinnen haben
Einwdnde gegen die folgenden Anderungen im Anspruch 1

erhoben:

"Gelatinen" und "Poly (meth)acrylsduren"

Hinsichtlich der Offenbarung der einzelnen Merkmale
dieses Anspruchs in der Anmeldung wie urspriinglich
eingereicht, wurde lediglich die Verwendung der
Pluralform fiir die Merkmale "Gelatinen" und

"Poly (meth)acrylsauren" beanstandet. Der Text der
Unterlagen wie urspringlich eingereicht sowie des
vorliegenden Anspruchs 1 ist an einen Fachmann
adressiert, der den Informationsgehalt dieses Textes in
einer technisch sinnvollen Weise ohne konstruierte oder

semantische Auslegung liest. In Abwesenheit von
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weiteren Merkmalen, die "Gelatine" und
"Poly(meth)acrylsaure" in den Unterlagen wie
urspringlich eingereicht naher definieren, hat der
Fachmann in Bezug auf diese Merkmale keinen Anlass zu
verstehen, dass nur eine spezifische Gelatine oder eine
spezifische Poly(meth)acrylsdure gemeint wurde. Es wird
eher allgemein der Stoff "Gelatin" oder
"Poly(meth)acrylsdaure" mit allen seinen bekannten
mbéglichen Eigenschaften verstanden, der somit als
"Gelatine" oder "Poly(meth)acrylsaure" benannt werden
kann. Der Einwand betreffend der Pluralform flir diese

Merkmale geht somit ins Leere.

Anderung von "auf Basis von" in "bestehend aus"

Die einzigen erfindungsgemaBen Beispiele aus der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung, die
eine in Wasser redispergierbare Dispersionspulverzusam-
mensetzung als solche betreffen, sind die Beispiele 1
und 2 (Seite 17, Zeilen 7-22). Diese offenbaren zwei
spezifische Pulverzusammensetzungen, die aus drei
Komponenten bestehen, die gemal dem vorliegenden
Anspruch 1 zwingend enthalten sein missen, namlich ein
Polymerisat erhdaltlich mittels Emulsionspolymerisation
von einem oder mehreren ethylenisch ungesattigten

Monomeren, ein Geminitensid und ein Schutzkolloid.

Der wesentliche Charakter der Polymerisate und
Geminitenside fir die Erfindung wird im Anspruch 1 der
urspringlich eingereichten Fassung betont, der auBer
diesen zwei Komponenten die Verwendung von anderen
Komponenten nicht verlangt, wobei die Verwendung eines
Schutzkolloids durch die Offenbarung der Beispiele 1
und 2 und die Lehre auf Seite 11, Zeile 4 bis Seite 12,
Zeile 6 und Seite 12, Zeile 34 bis Seite 13, Zeile 35,
Schutzkolloide fiur die Herstellung der Polymere, bzw.
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fur deren Trocknung zu benutzen, als bevorzugt zu
betrachten ist. Aus den Beispielen 5 und 6 der
urspringlich eingereichten Fassung, die die Verwendung
dieser Dreiermischung ohne weitere Zusatzstoffe zur
Herstellung von Bodenspachtelmassen offenbart, entnimmt
der Fachmann die Bestatigung, dass eine bevorzugte Form
der vorliegenden Erfindung in Zusammensetzungen, die

aus diesen drei Komponenten bestehen, liegt.

Verwendung von optionalen Komponenten

3.3 Der Fachmann entnimmt zusdtzlich aus der Anmeldung in
der ursprunglich eingereichten Fassung (Seite 14,
Zeile 23 bis Seite 15, Zeile 9) die explizite
Information, dass spezifische Klassen von Additiven als
optionale Komponenten je nach erwinschter Funktion fir
die Herstellung der Dispersionspulverzusammensetzung
oder flir die Verbesserung ihrer anwendungstechnischen
Eigenschaften verwendet werden kdénnen. Bei den im
vorliegenden Anspruch 1 aufgenommenen Additiven handelt
sich um Komponenten, die die Lagerfahigkeit verbessern
(Antiblockmitteln; Seite 14, Zeilen 26-29) oder, um
Komponenten zur Verbesserung der anwendungstechnischen
Eigenschaften, namlich Pigmente, Fiullstoffe,
Schaumstabilisatoren, Hydrophobierungs-mittel oder
Zementverflissiger (Seite 15, Zeilen 4-9). Es es
ebenfalls fiir den Fachmann implizit offenbart, dass
diese Eigenschaften unabhédngig von einander variiert
werden sollten, womit ebenfalls implizit offenbart
wird, dass die oben genannten optionalen Additive
unabhangig von einander verwendet werden kdénnen. Dieses
wird im vorliegenden Anspruch 1 mit der Verwendung des
Terms "gegebenenfalls" vor jedem der aufgelisteten

optionalen Additive zum Ausdruck gebracht.
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Durch die offene Formulierung im Anspruch 1 der
urspringlich eingereichten Fassung wird die Verwendung
von Additiven, die in der Anmeldung nicht definiert
werden, nicht ausgeschlossen. Dennoch ist die Kammer
der Ansicht, dass die explizite Nennung dieser
optionalen Additive in den Unterlagen wie urspringlich
eingereicht ihren bevorzugten Charakter betont, d.h.
weitere denkbare optionale Additive, die in den
Unterlagen wie urspriinglich eingereicht nicht erwahnt
oder nicht implizit sind, gelten somit als weniger
bevorzugt. Unter Berilicksichtigung der Umstadnde des
vorliegenden Falls werden somit durch die Unterlagen
wie urspringlich eingereicht dem Fachmann unmittelbar
und eindeutig Dispersionspulverzusammensetzungen
offenbart, die aus (i) Polymerisaten erhdltlich mittels
Emulsionspolymerisation von einem oder mehreren
ethylenisch ungesattigten Monomeren, (ii) einem oder
mehreren Geminitensiden, (iii) Schutzkolloiden und
gegebenenfalls einem oder mehreren der in der Anmeldung

genannten optionalen Additive bestehen.

Aufgrund der technischen Umstande des vorliegenden
Falls verstoBen somit die Anderungen von "auf Basis
von" in "bestehend aus" mit der Angabe, dass optionale
Komponenten verwendet werden kdénnen nicht gegen die
Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPU. Die von den
Beschwerdegegnerinnen zitierten Entscheidungen

T 2017/07 und T 1063/07 betreffen Falle, bei denen
angesichts der spezifischen technischen Lehre der
jeweiligen Patentanmeldungen in der urspringlich
eingereichten Fassung die jeweilige Kammer zu einer
anderen Schlussfolgerung gekommen ist. In der
Entscheidung T 2017/07 (siehe Punkte 4.2 der
Entscheidungsgriinde, letzten Absatz) und in der
Entscheidung T 1063/07 (siehe Punkte 2.3 der

Entscheidungsgriinde, letzte drei Absatze) wurde unter
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anderem festgestellt, dass die Beispiele der
urspringlich eingereichten Fassung nicht gemdss dem
geanderten Gegenstand waren. Die Entscheidungen

T 2017/07 und T 1063/07 beruhen auf einer anderen
Sachlage und deren Schlussfolgerungen sind daher auf

den vorliegenden Fall nicht unmittelbar anwendbar.

Streichen von Elementen aus den Listen von optionalen

Komponenten und Schutzkolloide

3.4 Aus den optionalen Komponenten, die in der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung als solche
offenbart werden, wurden lediglich Emulgatoren und
Antischaummittel nicht beibehalten. Hinsichtlich der
Schutzkolloide wurden aus deren Liste lediglich
Polyvinylpyrrolidone und Polysaccharide in wasser-
1l6slicher Form (Seite 11, Zeilen 5-9 und Seite 13,
Zeilen 22-25), wie die implizit weniger bevorzugte
Alternative des wasserunlodslichen, filmbildenden,
Polyadditions- und Polykondensationspolymers (Seite 12,
Zeile 34 bis Seite 13, Zeile 2) durchgestrichen. Es
wird angemerkt, dass "Starken (Amylose und
Amylopectin), Cellulose und deren ... Cyclodextrine",
die in dieser Liste erfasst werden, als Beispiele von
Polysacchariden in wasserldslicher Form angeben werden.
Das gleiche gilt fir "Kasein oder Kaseinat,
Sojaprotein", die als Beispiele fir Proteine
dargestellt werden. Nach der standigen Rechtsprechung
der Beschwerdekammern lautet das Leitprinzip, dass das
Streichen von in jeweiligen Listen aufgezahlten
Bedeutungen von Substituenten in einer generischen
chemischen Formel nicht zum Herausgreifen einer
bestimmten Kombination von jeweils einer einzigen
spezifischen, urspringlich jedoch nicht offenbarten
Substituentenbedeutung fihren darf (Rechtsprechung,
supra, II.E.1.4.2). Nach dem gleichen Prinzip fihrt im
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vorliegenden Fall das Streichen der optionalen Additive
Emulgatoren und Antischaummittel und das Streichen der
Schutzkolloide Polyvinylpyrrolidone, Polysaccharide in
wasserlodslicher Form und wasserunldsliche, filmbil-
dende, Polyadditions- und Polykondensationspolymere aus
den jeweils urspriinglich offenbarten Listen nicht zum
Herausgreifen einer bestimmten Kombination wvon
Merkmalen, wodurch der beanspruchte Gegenstand seinen
allgemeinen Charakter behdlt. Aus diesen Grinden fihrt
die Anderung nicht dazu, dass der Fachmann neue

technische Informationen erhalt.

Infolgedessen kommt die Kammer zu der Schlussfolgerung,
dass die Einwdnde der Beschwerdegegnerinnen beziglich
Artikel 123(2) EPU gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 7

nicht dberzeugend sind.

Nach Meinung der Beschwerdegegnerinnen ist die Neuheit
des Gegenstandes der Anspriche 1 und 18 des
Hilfsantrags 7 gegeniiber D67 nicht gegeben. Im
Folgenden beziehen sich die zitierten Passagen von D67,
die in Chinesisch verfasst ist, auf die Ubersetzung D68
dieses Dokuments in englischer Sprache. Es ist nicht
strittig, dass D67 in April 2004 und somit wvor dem
Prioritdtstag des Streitpatents verdffentlicht und
somit der Offentlichkeit zugidnglich gemacht worden ist.
Entgegen der Meinung der Beschwerdefithrerin gehdrt
somit D67 zum Stand der Technik im Sinne von

Artikel 54(2) EPU.

D67 stellt einen Artikel dar, der gemal seiner
Zusammenfassung die Herstellungstechnologie, die
Effekte und die Verwendung von redispergierbaren

Polymerpulverzusammensetzungen zusammenfasst, den
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Marktbedarf fir diese Produkte in China hinweist und
Forschung- bzw. Entwicklungsvorschldge darstellt. Aus
dieser Zusammenfassung ist es schon ersichtlich, dass
es sich in D67 um einen Ubersichtsartikel handelt. In
der Einleitung (Tabelle 1), im Teil 1 (Abbildung 1) und
im ganzen Teil 1.1, inklusive der Tabelle 2, werden
teilweise unter Bezugnahme auf Referenzen aus dem Stand
der Technik, insbesondere Referenz [3],
unterschiedliche Emulsionen oder geeignete Polymere
dargestellt, die fur die Herstellung von solchen
Polymerpulverzusammensetzungen verwendet werden kodnnen.
Im Teil 1.2 von D67 wird Wissen uUber die Sprihtrocknung
von Polymeremulsionen dargestellt. In den Teilen 3 und
2 werden allgemeine Hinweise hinsichtlich der
Verwendung derartiger Polymerpulverzusammensetzungen
oder Uberlegungen ilber mdgliche Forschungsarbeiten fir

ihre Entwicklung gegeben.

Es ist nicht strittig, dass die Verwendung von
Geminitensiden in D67 lediglich im Teil 1.1 (Seite 48,
linke Spalte, Zeile 15) mit der Nennung von "acetylenic
acid polyols, such as ethoxylated tetramethyl decyne
diol" unter Bezugnahme auf Referenz [3] beschrieben
wird. Unter Berilicksichtigung des Kontexts dieser
Passage von D67, die Tenside betrifft, und des Inhaltes
der Referenz [3] (entsprechend Dokument D85 im
Beschwerdeverfahren; siehe Spalte 4, Tabelle V und
Spalte 1, Zeile 39), die in D67 als Informationsquelle
Uber diese Verbindungen angegeben wird, ist mit dem
Ausdruck "acetylenic acid polyols" die Verwendung von

acetylenischen Polyolen zu verstehen.

Die Textstelle von D67, die die Verwendung von
acetylenischen Polyolen beschreibt, berichtet tber die
Moglichkeit, nicht-ionische Tenside mit einem HLB-Wert

unterhalb von 7 bei der Herstellung der Polymeremulsion
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zu verwenden, wenn Emulsionen ohne Anwendung von
Polyvinylakohol als Schutzkolloid hergestellt werden.
Acetylenische Polyole werden als Beispiele in einer
langen Liste anderer nicht-ionischer Tenside mit einem
HLB-Wert unterhalb von 7 angegeben. Gemal D67

(Seite 48, linke Spalte, Zeilen 29-32) werden
gleichzeitig Schutzkolloide zugesetzt, wie PVP oder
Cellulose-materialien, wie Methylcellulose,
Ethyloxylcellulose, Methylhydroxypropylcellulose. Somit
resultiert aus diesen kombinierten Textstellen keine
Zusammensetzung, die ein Schutzkolloid gemd@B der Liste
im Anspruch 1 enthalt. Die Tatsache, dass
Methylcellulose als Schaumstabilisator vom Gegenstand
des Anspruchs 1 erfasst sein kann, andert nichts an der
fehlenden Offenbarung in D67 fir einen der
aufgelisteten Schutzkolloide in Kombination mit einem

Geminitensid.

Die Beschwerdegegnerinnen waren ebenfalls der Meinung,
dass sich die Lehre in D67, Geminitenside zu verwenden
mit anderen Passagen von D67, die die Verwendung von
Polyvinylalkohol oder Methylcellulose als Schutzkolloid
beschreiben, kombinatorisch lesen ldsst, womit der
beanspruchte Gegenstand in D67 offenbart sei. Gemal der
Rechtsprechung der Beschwerdekammer (siehe
Rechtsprechung, supra, I1.C.4.2) dirfen bei der
Beurteilung der Neuheit verschiedene Passagen eines
Dokuments nicht kombiniert werden, wenn das Dokument

nicht ausdriicklich eine entsprechende Lehre enthalt.

D67 enthalt keinen unmittelbaren und eindeutigen
Hinweis, dass einzelne in diesem Ubersichtsartikel
dargestellte Lehren aus dem Stand der Technik, wie zum
Beispiel spezifische Geminitenside zu verwenden,
zwangslaufig mit einer anderen spezifischen Lehre

kombinatorisch zu lesen ist. Es gilt umso mehr
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hinsichtlich der Emulsionen, die in der Tabelle 2 auf
Seite 47 dargestellt werden, da diese in Widerspruch zu
der Lehre betreffend die Verwendung von Geminitenside
Polyvinylalkohol als Schutzkolloid enthalten. Des
Weiteren, selbst wenn es fir den Fachmann eindeutig
ist, dass ein Verfahren zur Herstellung von
redispergierbaren Polymerpulverzusammensetzungen sowohl
der Herstellung einer Polymeremulsion, als auch einer
Sprihtrocknung bedarf, ist es aus D67 nicht zu
entnehmen, dass es die Absicht des Autors von D67
gewesen 1ist, ein eigenstandiges Verfahren zu
beschreiben, das aus verschiedenen Teilen der darin
beschriebenen Teilinformationen besteht. Die Kammer ist
daher der Uberzeugung, dass die Information in Sektion
1.2 betreffend die Spriihtrocknung der Polymeremulsion
losgeldst von der Darstellung der Information in
Sektion 1.1 von D67 von Fachmann gelesen wird. Aber
selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerdegegnerinnen
eine andere Meinung vertreten sollte, ware der
beanspruchte Gegenstand durch D67 nicht offenbart. Eine
solche Offenbarung wiirde eine nicht beschriebene
doppelte Auswahl voraussetzten, namlich die der
Geminitenside aus der Liste der nicht-ionischen Tenside
mit einem HLB-Wert unterhalb von 7 fir die Herstellung
der Emulsion und die vom Polyvinylakohol als
Schutzkolloid flir die Sprihtrocknung. Eine solche
doppelte Auswahl wiirde dariber hinaus der in D67
berichteten Lehre, Geminitenside zu verwenden, um auf
die Verwendung zu Polyvinylakohol zu verzichten,

zuwider laufen.

Die Kammer kommt daher aus den oben angefiithrten Griinden
zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 7

neu gegeniber D67 ist (Artikel 54 (2) EPU).
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Mangelnde Offenbarung

5. Von der Beschwerdegegnerin II wurde erst wahrend der
mindlichen Verhandlung ein Einwand der mangelnden
Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Gegenstands geltend
gemacht. Dieser Einwand betraf die Offenbarung der
Beispiele, die gema@B der Beschwerdegegnerin II
mangelhaft sei. Die Beschwerdefithrerin rigte diesen
neuen Einwand als verspatet und beantragte, dass er
nicht ins Verfahren zugelassen werde. Als einzige
Begriindung flir dieses verspatete Vorbringen nannte die
Beschwerdegegnerin II neue Erkenntnisse iber den
experimentellen Teil des Streitpatents, die bei der
Diskussionen mit ihrem technischen Sachverstandiger in
Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung vor der
Kammer hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit
gewonnen wurden. Da nicht angegeben wurde, und dariber
hinaus nicht ersichtlich ist, wie ein solcher Einwand
durch neue von der Kammer aufgeworfene Fragen oder
durch neue Handlungen der gegnerischen Partei
verursacht wurde, sieht die Kammer keine Rechtfertigung
fir das Vorbringen dieser angeblich neuen Erkenntnisse
und den damit verbundenen Einwand. Aus diesen Griinden
und in Anbetracht des spaten Zeitpunkts flr das
Vorlegen dieses Einwands ibt die Kammer ihr Ermessen
dahingehend aus, den Einwand der Beschwerdegegnerin I
nicht zuzulassen (Artikel 13(1) VOBK) .

Zurlickverweisung

6. Da das Streitpatent von der Einspruchsabteilung wegen
VerstoBes gegen Artikel 123(2), 84 und 54 EPU
widerrufen worden ist und die Kammer indessen
festgestellt hat, dass diese Bedingungen des EPU
hinsichtlich des neuen Hauptantrags der

Beschwerdefilhrerin (Hilfsantrag 7) erfiillt sind, ist
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die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl
sieht die Kammer es fuUr angemessen keine Entscheidung
in der ganzen Angelegenheit zu treffen, da die
Einspruchsabteilung zur Frage der erfinderischen
Tatigkeit keine beschwerdefdhige Entscheidung getroffen
hat. Hierzu steht eine abschlieBende Prifung der ersten
Instanz noch aus, weil die Einspruchsabteilung die
Parteien in der mindlichen Verhandlung iber diese Frage
nicht gehort hatte, geschweige denn lUber den neuen im
Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrag 7. Im
Hinblick auf die drei Ansatze, ausgehend von drei
unterschiedlichen Entgegenhaltungen als nachstliegendem
Stand der Technik (D10, D24 und D25), die wvon den
Beschwerdegegnerin II verfolgt werden, die Erkenntnis
der Beschwerdegegnerin II, dass die erfinderische
Tatigkeit bis jetzt nicht intensiv diskutiert wurde,
und ihre erst in der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer mitgeteilte Ansicht, dass die Beispiele und
Vergleichsbeispiele des Streitpatents nicht ausreichend
offenbart und deshalb nicht aussagekraftig seien, halt
die Kammer in Ausibung ihrer Befugnisse gemal

Artikel 111 (1) EPU es daher fiur angezeigt, die Sache
zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz

zurickzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur
weiteren Entscheidung auf der Grundlage des
Hilfsantrags 7, eingereicht mit der

Beschwerdebegriindung, zuriickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



