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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 8. November 2019

Beschwerdefihrerin I: Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Strabe 1-11

(Einsprechende 1)
45128 Essen (DE)

Beschwerdefiihrerin II: NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
(Einsprechende 2) 1-1, Koraibashi, 4-chome
Chuo-ku,
Osaka (JP)
Vertreter: Henkel & Partner mbB

Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei
Maximiliansplatz 21
80333 Miunchen (DE)

Beschwerdegegnerin: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

(Patentinhaberin)

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 6. Oktober
2015 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europadische Patent Nr.
2076338 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Einsprechende 1 (Beschwerdefithrerin I) und die
Einsprechende 2 (Beschwerdefiihrerin II) haben Jjeweils
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Zuriickweisung der Einspriiche gegen das europaische
Patent Nr. 2 076 338 form- und fristgerecht Beschwerde
eingelegt.

Die Einspriiche stiitzen sich auf die Einspruchsgriinde
gemal Artikel 100 b) EPU (mangelnde Ausfiihrbarkeit)
sowie gemidR Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tatigkeit).

Die Kammer lud die Parteien zur auf den

8. November 2019 terminierten mindlichen Verhandlung.

Mit Schriftsatz vom 29. April 2019 teilte die
Beschwerdefiihrerin II mit, dass sie bei der miindlichen
Verhandlung zwar nicht vertreten sein werde, ihren
Antrag auf Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung

aber nicht zurtcknehme.

Mit Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK vom

13. Mai 2019 teilte die Kammer den Parteien ihre
vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit,
wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in

der erteilten Fassung nicht neu zu sein schien.

Der Einspruchsgrund mangelnder Ausfihrbarkeit schien

hingegen nicht durchzugreifen.

Ferner beabsichtige die Kammer, die mit der
Beschwerdeerwiderung unsubstantiiert eingereichten
Hilfsantrdage im Beschwerdeverfahren nicht zu

bericksichtigen.
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Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019 reichte die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen neuen
Hauptantrag und neue Hilfsantrage 1 und 2 zusammen mit
einer Begrindung ein, inwiefern die in den
Beschwerdebegriindungen erhobenen Einwadnde hierdurch
ausgeraumt werden konnten, wobei die vorgenannten
Antrdge den zusammen mit der Beschwerdeerwiderung

eingereichten Hilfsantrédgen 1 bis 3 entsprachen.

Am 8. November 2019 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer in Abwesenheit der Beschwerdefiithrerin II
statt (Artikel 15 (3) VOBK und Regel 115 (2) EPU).
Wegen der Einzelheiten der miindlichen Verhandlung wird

auf das Protokoll Bezug genommen.

Die Antragslage am Ende der miindlichen Verhandlung

stellte sich wie folgt dar:

Die Beschwerdefiihrerinnen I und II (letztere

schriftsatzlich) beantragten

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 2 076
338.

Die Beschwerdegegnerin stellte, unter Ricknahme aller
Antrage im Ubrigen, den Hilfsantrag 2 als einzigen
Antrag fir die Aufrechterhaltung des Patents in

geanderter Fassung zur Entscheidung und beantragte

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis des mit Schriftsatz vom 24.
Mai 2019 als Hilfsantrag 2 eingereichten

Anspruchssatzes.
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In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden

Dokumente aus dem Einspruchsverfahren genannt:

D3: Modern Superabsorbent Polymer Technology, Buchholz,
Graham, Wiley-VCH, 1997, S. 94-95;

D4: Test Sieving: Principles and Procedures, 2001,
Advantech Mfg.;

D5: Sieben und Siebmaschinen, 1. Auflage 2003, S.
110-111, S. 188;

D7: Method of tests for sieve analysis of fine and
coarse aggregates, State of California, Januar 2000;
D15: EP 0 855 232 A2 und

D24: Auszug aus Modern Superabsorbent Polymer
Technology, Wiley VCH, 1998, pp. 69, 71-84, 93, 95,
152, 198, 214.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrags 2 lautet wie folgt (in
Fettdruck die Anderungen gegeniilber Anspruch 1 in der

erteilten Fassung) :

Verfahren zum Klassieren wasserabsorbierender
Polymerpartikel, wobei die Polymerpartikel in n
KorngroRenfraktionen aufgetrennt werden und n eine
ganze Zahl grdébBer 1 ist, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens n Siebe verwendet werden, die Maschenweiten
der n Siebe in Produktstromrichtung abnehmen,
mindestens zwei in Produktstromrichtung hintereinander
anfallende Siebfraktionen zu einer KorngroBenfraktion
vereinigt werden, wobei sich die Maschenweiten der
Siebe, auf denen diese Siebfraktionen anfallen, um
jeweils mindestens 50 pm unterscheiden, die
KorngroéBenfraktionen in der Folge (1,2,1), (2,2,1),
(1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder (3,3,1) zusammengefasst
werden, wobei die Anzahl der Zahlen in einer Klammer

fir die Anzahl der KorngroéBenfraktionen steht, die
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KorngroBenfraktionen in Produktstromfolge in den
Klammern von links nach rechts angeordnet sind und die
Zahlenwerte selber fir die Anzahl aufeinanderfolgender
Siebfraktionen stehen, die zu der jeweiligen
KorngroBenfraktion zusammengefasst werden, und der
stindliche Durchsatz an wasserabsorbierenden

Polymerpartikeln beim Klassieren mindestens 100 kg pro

m? Siebfliche betrigt.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der
Beschwerdefihrerin I lasst sich wie folgt
zusammenfassen und wird im Ubrigen im Detail in den

Grinden diskutiert.

Hilfsantrag 2 sei spadt eingereicht und daher nicht ins

Verfahren zuzulassen.

Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 geméal

Hilfsantrag 2 sei zwar anzuerkennen.

Allerdings beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 2 im Hinblick auf die Kombination der Lehre
des Dokuments D15 in Verbindung mit der allgemeinen
Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns, letztere belegt
durch die Dokumente D4, D5 und D7, und auf die
Kombination der allgemeinen Fachkenntnis und -praxis
des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D3 und D24,
mit den Dokumenten D4, D5 oder D7 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdefihrerin II hat sich in ihrem
schriftsatzlichen Vorbringen weder zur Zulassung des
Hilfsantrages 2 ins Verfahren noch zur Patentfahigkeit
des Gegenstandes von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2

geduRert. Es lagen seitens der Beschwerdefihrerin II
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aus dem schriftlichen Verfahren keine Einwande gegen

den Hilfsantrag 2 vor.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der
Beschwerdegegnerin lasst sich wie folgt zusammenfassen
und wird im Ubrigen im Detail in den Grinden

diskutiert.

Hilfsantrag 2 sei ins Verfahren zuzulassen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 2
beruhe im Hinblick auf die Kombination der Lehre des
Dokuments D15 in Verbindung mit dem allgemeinen
technischen Fachwissen des Fachmanns, belegt durch die
Dokumente D4, D5 und D7, und auf die Kombination des
allgemeinen technischen Fachwissens des Fachmanns,
belegt durch die Dokumente D3 und D24, mit den
Dokumenten D4, D5 oder D7 auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Entscheidungsgriunde

Rechtliches Gehdr

Obwohl die ordnungsgemaB geladene Beschwerdefiihrerin II
nicht an der miindlichen Verhandlung teilnahm, wurde das
Prinzip des rechtlichen Gehors gemal Artikel 113 (1)
EPU nicht verletzt, da es ausreicht, dass die der
mindlichen Verhandlung fernbleibende Partei die
Gelegenheit dazu hatte, gehdrt zu werden. Durch das
Fernbleiben von der miindlichen Verhandlung verzichten
fernbleibende Parteien auf diese Moglichkeit (siehe die
Erlauterung zu Artikel 15 (3) VOBK, zitiert in

T 1704/06, nicht verdffentlich im ABl. EPA, sowle die
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Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 9.
Auflage 2019, III.B.2.7.3).

Das schriftsédtzliche Vorbringen der Beschwerdefilthrerin
IT ist in dieser Entscheidung berilicksichtigt
(Artikel 15 (3) VOBK).

Zulassung des Hilfsantrages 2 ins Verfahren

Hilfsantrag 2 wurde erstmals mit Schriftsatz vom

24. Mai 2019 zusammen mit einer Substantiierung
eingereicht, d.h. nach Einreichung der
Beschwerdeerwiderung sowie der Ladung zur miindlichen
Verhandlung, so dass dessen Zulassung ins Verfahren dem
Ermessen der Kammer gemal Artikel 13 (3) VOBK

unterworfen ist.

Die Beschwerdefiihrerin I beantragt, diesen Antrag nicht
ins Verfahren zuzulassen, weil ein komplexer Vortrag
zur Substantiierung dieses Antrages erst spat seitens
der Beschwerdegegnerin vorgelegt wurde. Aufgrund der
Komplexitat der spat hinzugefiigten Begriindung und einer
dadurch gegebenenfalls bedingten notwendigen
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung, sei eine Verfahrensverzdgerung zu

erwarten.

Dieser Argumentation kann sich die Kammer aus den

folgenden Griinden nicht anschlieBen.

Der Gegenstand des gednderten unabhdngigen Anspruches
konvergiert gegeniiber dem Anspruchsgegenstand nach
friiheren, aber spater zurickgenommen Antragen, d.h. sie
entwickeln den Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs in
Richtung des Erfindungsgedankens beziehungsweise des

Kerns der Erfindung zunehmend einschréankend weiter.
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Zudem beruhen die Anderungen teilweise auf einer
Kombination erteilter Anspriiche, adressieren die
erhobenen Einwdnde hinsichtlich Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit und rufen keine zusatzlichen
Einwdnde hervor, so dass die Anderungen insgesamt nicht

als komplex anzusehen sind.

Weiterhin ist festzuhalten, dass die Beschwerdefiihrerin
I vom Zeitpunkt der Einreichung der neuen Antrage bis
zur mindlichen Verhandlung mehr als finf Monate Zeit
fiir die Behandlung der neuen Antrage hatte, so dass
eine Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung nicht veranlasst und die gebotenen

Verfahrensdokonomie gewadhrleistet ist.

Somit stellt der Hilfsantrag 2 eine angemessene und
umgehende Reaktion auf die erhobenen Einwande dar und
die Kammer ibt ihr Ermessen dahingehend aus, diesen

Antrag ins Verfahren zugelassen.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin I erhebt Einwdnde mangelnder

erfinderischer Tatigkeit gegen den Gegenstand des

Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2

- ausgehend von Dokument D15 als nachstliegendem
Stand der Technik in Kombination mit dem Fachwissen
des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D4, D5
und D7, oder

- ausgehend von der allgemeinen Fachkenntnis und -
praxis des Fachmanns, belegt durch die Dokumente D3
und D24, mit der Lehre von D4, D5 oder D7.

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 von der Lehre des Dokuments

D15 im Beispiel 1 (Seite 5, Zeilen 45 bis 57) oder vom
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allgemeinen Fachwissen, wie durch die Lehre von D3 oder

D24 belegt, zumindest dadurch unterscheidet, dass

die KorngroBenfraktionen in der Folge (1,2,1),
(2,2,1), (1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder (3,3,1)
zusammengefasst werden, wobei die Anzahl der Zahlen
in einer Klammer fir die Anzahl der
KorngroRenfraktionen steht, die
KorngroRenfraktionen in Produktstromfolge in den
Klammern von links nach rechts angeordnet sind und
die Zahlenwerte selber fiur die Anzahl
aufeinanderfolgender Siebfraktionen stehen, die zu
der jeweiligen KorngroRenfraktion zusammengefasst

werden.

Die Beschwerdefilhrerin I bestreitet die Auffassung der
Beschwerdegegnerin, dass aus diesem
Unterscheidungsmerkmal ein technischer Effekt
resultiere. Insbesondere habe die besondere Anordnung
nach dem Unterscheidungsmerkmal keinen Einfluss auf die
im Streitpatent beschriebene Verbesserung der
Flissigkeitsweiterleitung im gequollenen Gelbett (SCF)
(siehe Streitpatent Absatz [0020]).

Die objektive technische Aufgabe kdénne daher lediglich
in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum
Klassieren wasserabsorbierender Polymerpartikel gesehen

werden.

Zur Losung dieser Aufgabe bediente sich der Fachmann
nicht nur seines Fachwissens im Bereich der Klassierung
von Superabsorbern, sondern auch seines Fachwissens aus
allgemeiner Fachliteratur zu Sieben, wie D4, D5 und D7,
weill dort bereits als fachibliche MaRnahme gelehrt
werde, Entlastungsdecks oder ein Zusatzsieb als

Anordnung fur ein alternatives Verfahren zum Klassieren
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vorzusehen (D4 auf Seite 14, Kapitel 6: "relief
screen"; D5 auf Seite 188: "Entlastungsdeck"; D7 auf
Seite 3, unter Punkt d.).

Der Fachmann gelangte also allein aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens im Bereich der Siebtechnologie
entweder ausgehend von D15 oder auch ausgehend von D3
bzw. D24, wobeili in D24 bereits auf das Heranziehen von
Standardreferenzen oder Standartliteratur verwiesen
werde (D24 auf Seite 93 und 95), ohne erfinderisches
Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags
2.

Die Kammer ist von dieser Argumentation der
Beschwerdefiithrerin I aus den folgenden Grinden nicht

iberzeugt.

Selbst wenn die Kammer zugunsten der Beschwerdefiithrerin
I von der objektiven technischen Aufgabe der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zum
Klassieren wasserabsorbierender Polymerpartikel
ausgeht, ist es dem Fachmann auf dem Gebiet der
Siebtechnologie ohne Ausiibung einer erfinderischen
Tatigkeit nicht mdéglich, Siebe so anzuordnen, um zum

Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

Grund dafir ist, dass sowohl D4 als auch D7 analytische
Verfahren betreffen. Dokument D4 beschreibt allgemein
Testsieben ("Test Sieving: Principles and Procedures")
und in Kapitel 6 die Durchfithrung von Siebanalysen
("Performing the Sieve Analysis"). Dokument D7 betrifft
Priifverfahren flir die Siebanalyse von Fein- und
Grobaggregaten ("Method of tests for Sieve Analysis of

fine and coarse aggregates").
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Der Fachmann hat ausgehend von einem prozessualen
Verfahren nach D15 oder dem allgemeinen Fachwissen auf
dem Gebiet prozessualer Verfahren, wie aus D3 bzw. D24
bekannt, mit dem Ziel ein alternatives prozessuales
Verfahren bereitzustellen, keine Veranlassung, eine
Losung im Bereich von analytischen Verfahren zu suchen.
Daher wiirde der Fachmann allgemeines Fachwissen aus dem
Bereich von analytischen Verfahren zur Losung des
zugrunde liegenden Problems im Bereich eines
prozessualen Verfahrens nicht zur Rate ziehen oder

kombinieren.

Selbst wenn der sich um die L&sung des zugrunde
liegenden Problems des Auffindens eines alternativen
Verfahrens zum Klassieren bemiihende Fachmann
allgemeines Fachwissen im Bereich der Siebtechnologie
heranzoge, findet er in D4, D5 oder D7 keinen Hinweis
und keine Anregung betreffend das Vorsehen des oben
genannten spezifischen Unterscheidungsmerkmals des
Anspruchs 1, wonach "die KorngrdBenfraktionen in der
Folge (1,2,1), (2,2,1), (1,3,1), (3,2,1), (2,3,1) oder

(3,3,1) zusammengefasst werden".

Der Fachmann gelangte somit weder ausgehend von D15
noch ausgehend vom allgemeinen Fachwissen, belegt durch
D3 und D24, in Kombination mit dem allgemeinen
Fachwissen, belegt durch D4, D5 und D7, in

naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EPU).

Weitere Einwande gegen den Hilfsantrag 2 sind weder

vorgetragen worden noch sonst ohne weiteres erkennbar,
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so dass das Patent auf der Basis dieses Antrages

aufrechterhalten bleiben kann.

Die Kammer folgt der ibereinstimmenden Erklarung der
Parteien, dass die Anpassung der Beschreibung an diesen
Antrag vor der Einspruchsabteilung erfolgen solle, zu
deren Zweck die Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zurlickverwiesen wird.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit

der Anordnung zurilickverwiesen, das Patent in geanderter

Fassung mit folgenden Ansprichen und einer
anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Anspriiche 1 bis 14, eingereicht als neuer Hilfsantrag 2

mit Schriftsatz vom 24. Mai 2019.
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