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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin/Beschwerdefiihrerin
richtet sich gegen die am 7. Marz 2016 zur Post
gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das Patent EP 2 334 736 widerrufen wurde.

Die urspringliche Anmeldung enthielt unter anderem den

folgenden Anspruch:
"l. Additionsvernetzbare Siliconmassen (M), enthaltend

(A) 100 Gewichtsteile Alkenylgruppen haltiges
Polydiorganosiloxan mit mindestens 2 Alkenylgruppen pro
Molekiil, einer Viskositat von mindestens

1 000 000 mPa.s und hoéchstens 0,3 mol-% Alkenylgruppen,
(B) SiH- funktionelles Vernetzungsmittel,
(C) Hydrosilylierungskatalysator,

(D) 10-80 Gewichtsteile eines verstadrkenden Fillstoffs

mit einer spezifischen Oberfldche von 50 m?/g bis
350 m?/g und

(E) Silicondl mit einer Viskositédt von 20-5000 mPa.s,
dessen Reste ausgewahlt werden aus Phenyl- und Cji_g-—
Alkylresten, wobei mindestens 5 mol-% aller Reste

Phenylreste sind."

Das erteilte Patent enthielt unter anderem den
folgenden Anspruch 1 (in dieser Entscheidung werden
Hinzufigungen und Streichungen gegeniber dem

urspringlichen Anspruch 1 in Fett bzw. durehgestrichen
angegeben) :
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"]l. Additionsvernetzbare Siliconmassen (M), enthaltend

(A) 100 Gewichtsteile Alkenylgruppen haltiges
Polydiorganosiloxan mit mindestens 2 Alkenylgruppen pro
Molekiil, einer Viskositat von mindestens

1, 000 000 mPa.s, einem OH Gehalt < 50 Gew.-ppm und
héchstens 0,3 mol-% Alkenylgruppen,

(B) SiH-funktionelles Vernetzungsmittel,
(C) Hydrosilylierungskatalysator,

(D) 10-80 Gewichtsteile eines verstarkenden Fillstoffs

mit einer spezifischen Oberflache von 50 m2/g bis
350 m?/g und

(E) Silicondl mit einer Viskositat von 20-5000 mPa.s,
dessen Reste ausgewahlt werden aus Phenyl- und Ci_g-
Alkylresten, wobei mindestens 5 mol-% aller Reste

Phenylreste sind."

Einspruch gegen das Patent wurde eingelegt, wobei die
Einspruchsgriinde gemaB Artikel 100 (a) EPU (mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit),
Artikel 100 (b) EPU und Artikel 100 (c) EPU geltend

gemacht wurden.

Die angefochtene Entscheidung wurde auf Grundlage eines
mit Schreiben vom 13. August 2014 eingereichten
Hauptantrags und eines wahrend der mindlichen
Verhandlung am 16. Februar 2016 eingereichten

Hilfsantrags getroffen.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete:
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"]l. Additionsvernetzbare Siliconmassen (M), vernetzbar
zu Siliconelastomeren mit einer Harte von hochstens 60
Shore A enthaltend

(A) 100 Gewichtsteile Alkenylgruppen haltiges
Polydiorganosiloxan mit mindestens 2 Alkenylgruppen pro
Molekiil, einer Viskositat von mindestens

1, 000 000 mPa.s bei einer Temperatur von 25°C, einem
Si-gebundenen OH Gehalt < 50 Gew.-ppm und ho&chstens 0,3
mol-% Alkenylgruppen,

(B) SiH-funktionelles Vernetzungsmittel,
(C) Hydrosilylierungskatalysator,

(D) 10-80 Gewichtsteile einer Kieselsaure als eines
verstarkenden Fillstoffs mit einer spezifischen

Oberfldche nach BET von 56 80 m’/g bis 350 m?/g und

(E) Silicondl mit einer Viskositat wvon 20-5000 mPa.s
bei einer Temperatur von 25°C, dessen Reste ausgewidhlt
werden aus Phenyl- und Cy_¢g-Alkylresten, wobei

mindestens 5 mol-% aller Reste Phenylreste sind."

Anspruch 1 des Hilfsantrags entsprach Anspruch 1 des
Hauptantrags, wobei im Merkmal (A) der Begriff "Si-

gebundenen" gestrichen wurde.

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,

dass:

- der Hauptantrag, wegen der im Merkmal (A) vom
erteilten Anspruch 1 durchgefilhrten Anderung "einem
Si-gebundenen OH Gehalt < 50 Gew.-ppm" anstatt
"einem OH-Gehalt < 50 Gew.-ppm", die Erfordernisse
des Artikels 123(3) EPU nicht erfiille. Insbesondere
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miisse gemal erteiltem Anspruch 1 die Summe aller
moglichen Spezies, die einen OH-Gehalt in der
A-Komponente verursachen kénnten, eine
Konzentration von kleiner als 50 Gew.-ppm haben,
was nicht mehr der Fall gema@B dem Anspruch 1 des
Hauptantrags sei. Zum Beispiel sei im Merkmal (A)
vom Anspruch 1 des Hauptantrags keine Limitierung
bzgl. der Menge von uber Kohlenstoff gebundenen OH
Gruppen festgelegt;

- der Hilfsantrag, wegen der im Merkmal (A) wvom
urspriinglichen Anspruch 1 durchgefithrten Anderung
"einem OH-Gehalt < 50 Gew.-ppm", die Erfordernisse
des Artikels 123(2) EPU nicht erfiille.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefilhrerin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte in
ihrer Beschwerdebegriindung die Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung gemal dem Hauptantrag,
ggf. gemal dem einzigen Hilfsantrag, welche mit der
Beschwerdebegrindung eingereicht wurden. Diese Antrage
waren identisch mit dem Hauptantrag und mit dem

Hilfsantrag der strittigen Entscheidung.

Mit Brief vom 12. Juli 2016 zog die Einsprechende ihren

Einspruch zurick.

In einem Bescheid datiert vom 13. Dezember 2016 in
Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung vom

22. Juni 2017 hat die Kammer Ihre vorlaufige Meinung
iber die geltenden Antrage dargelegt. Es wurde
insbesondere dargelegt, warum es schien, dass die
Entscheidung der ersten Instanz beziiglich den beiden
geltenden Antrdgen bestatigt werden kodnne

(Absatze 5.2.2 und 7.2).
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Mit Schreiben vom 23. Marz 2017 teilte die
Beschwerdefiithrerin mit, dass sie an der geplanten
mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und

beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.

Am Ende der mindlichen Verhandlung, die am 22. Juni
2017 in Abwesenheit der Beschwerdefihrerin stattfand,

verkiindete die Kammer ihre Entscheidung.

Die flur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen.
Hauptantrag - Artikel 123(3) EPU

a) Im Gegensatz zur Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung, sei kein Alkenylgruppen
haltiges Polydiorganosiloxan gemal Komponente A)
bekannt, welches flir die Vorbereitung von
additionsvernetzbaren Siliconmassen eingesetzt
werden koénnte, welche iUber Kohlenstoff gebundene OH

Gruppen verfigten.

b) Es seien weder in den Anspriichen noch in der
Beschreibung, inklusiv Beispiele, Hinweise auf eine
mogliche Substitution von OH Gruppen an

Kohlenwasserstoffgruppen zu finden.

c) Somit fihre die im Merkmal (A) von Anspruch 1
durchgefithrte Anderung zu keiner unzuldssigen
Erweiterung nach Artikel 123(3) EPU.

Hilfsantrag - Artikel 123(2) EPU

d) Die im Merkmal (A) durchgefithrte Anderung "einem OH
Gehalt < 50 Gew.-ppm" sei auf Seite 4, Zeilen 11-12
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der urspringlichen Anmeldung offenbart und somit

nach Artikel 123(2) EPU zuléssig.

XITIT. Die Beschwerdefiilhrerin beantragte schriftlich die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
gemal dem Hauptantrag, hilfsweise gemal dem
Hilfsantrag, Jjeweils erneut eingereicht mit der
Beschwerdebegriindung und wie sie bereits der

angefochtenen Entscheidung zu Grunde gelegen haben.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerdegegnerin hat mit Brief vom 12. Juli 2016
ihren Einspruch zurickgenommen und ist nicht mehr
Partei in diesem Beschwerdeverfahren (Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des EPAs, 8. Auflage, 2016, IV.C.
4.3.1). Da das Streitpatent widerrufen wurde, wird
jedoch das Verfahren fortgesetzt (Rechtsprechung supra,
IV.C.4.3.3).

2. Die ordnungsgemé&l geladene Beschwerdefiihrerin war bei
der miindlichen Verhandlung nicht anwesend. Die
miindliche Verhandlung wurde gemdR Regel 115(2) EPU
fortgesetzt. Wahrend der Verhandlung wurde die
Beschwerdefiihrerin so behandelt, als stitzte sie sich
lediglich auf ihr schriftliches Vorbringen
(Artikel 15(3) VOBK).
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Hauptantrag

Artikel 123(3) EPU

Nach Artikel 123(3) EPU darf das europidische Patent
nicht in der Weise geandert werden, dass der
Schutzbereich erweitert wird. Ferner ist gemaRB
Artikel 69(1), Satz 2 EPU und dem Protokoll iiber die
Auslegung des Artikel 69 EPU der Schutzbereich des
europaischen Patentes im Lichte der Beschreibung

auszulegen (Rechtsprechung supra, II.E.2.3.1).

Im vorliegenden Fall stellt sich daher die Frage, ob
alle additionsvernetzbaren Siliconmassen gemal dem
vorliegenden Anspruch 1 unter den Schutzbereich des

erteilten Anspruchs 1 fallen.

Anspruch 1 vom Hauptantrag unterscheidet sich wvom
erteilten Anspruch 1 u.a. dadurch, dass das
Alkenylgruppen haltige Polydiorganosiloxan (A) durch
einen "Si-gebundenen OH Gehalt < 50 Gew-ppm" anstatt
durch "einem OH Gehalt < 50 Gew.-ppm" charakterisiert

ist.

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass gemal dem
geltenden Anspruch 1 nur die Si-OH Spezies von diesem
Merkmal (A) umfasst werden, gemal dem erteilten
Anspruch 1 jedoch alle moglichen Spezies, welche eine
OH-Gruppe aufweisen, u.a. Reste des Alkenylgruppen
haltigen Polydiorganosiloxans, die eine OH Gruppe

enthalten, umfasst werden.

In diesem Zusammenhang ist es relevant, die Frage zu
beantworten, ob der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1
Alkenylgruppen haltiges Polydiorganosiloxan, welches
z.B. Uber Kohlenstoff gebundene OH Gruppen verfugt,
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ausschliefBt.

a) Gemal der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPAs sollten bei der Prifung eines Anspruchs unlogische
oder technisch unsinnige Auslegungen ausgeschlossen
werden. Jedoch sollte bei der Auslegung des
Schutzbereichs nicht die Absicht des Verfassers eines
Anspruchs maBgeblich sein, sondern vielmehr die in
einschlagigen Fachkreisen allgemein anerkannte
Bedeutung der in diesem Anspruch definierten
technischen Merkmale (Rechtsprechung supra, II.E.
2.3.3).

b) Im vorliegenden Fall ist der Begriff "mit einem OH
Gehalt < 50 Gew.-ppm" im geltenden Anspruch 1 in keiner
Weise auf irgendwelche OH Gruppen limitiert (ob Si-
gebunden oder sonst im Alkenylgruppen haltigen
Polydiorganosiloxan vorhanden) und es wurde nicht
gezeigt, dass es einen Grund gibt, diesem Begriff
aufgrund der Patentspezifikation eine eingeschrankte
Bedeutung zu verleihen. Insbesondere enthalt die
Patentspezifikation keine Information dariber, welche
die Definition des OH Gehalts einschréankt. Ferner ist
die einzige Passage der Beschreibung, die einen OH
Gehalt betrifft, der Absatz 8, welcher den erteilten
Anspruch 1 widerspiegelt und einen OH Gehalt offenbart
(d.h. keinen Si-gebundenen OH Gehalt).

Somit ist im vorliegenden Fall der Einwand der
Beschwerdefihrerin, dass die im geltenden Anspruch 1
definierte Komponente (A) Verbindungen mit z.B. lber

Kohlenstoff gebundenes OH ausschlieBt, zurlickzuweisen.

c) Die Beschwerdefihrerin brachte vor, dass ihr kein
Alkenylgruppen haltiges Polydiorganosiloxan gemalR

Komponente A), welches flir die Vorbereitung wvon
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additionsvernetzbaren Siliconmassen eingesetzt werden
konnte, bekannt sei, welches {iber Kohlenstoff gebundene

OH Gruppen verfilige.

Jedoch reicht eine solche Stellungnahme nicht aus, um
Alkenylgruppen haltiges Polydiorganosiloxan, welches
z.B. Uber Kohlenstoff gebundene OH Gruppen verfiugt, wvon
der Definition gemal Merkmal A) vom erteilten

Anspruch 1 auszuschlieBen. Insbesondere wurden keine
Beweismittel vorgelegt oder Argumente vorgebracht,
welche darlegen wiirden, dass solche Komponenten im
vorliegenden technischen Gebiet unlogisch waren oder

keinen technischen Sinn machen wirden.

Aus diesem Grund ist dieses Argument nicht iberzeugend.

Somit erfiillt der Hauptantrag nicht die Erfordernisse
des Artikels 123 (3) EPU.

Hilfsantrag

Artikel 123(2) EPU

Wie in der Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376)
dargelegt (siehe insbesondere die Punkte 4.5.1, 4.5.2
und 4.5.4 der Entscheidungsgrinde), ist fiir die Frage,
ob eine Anderung ein VerstoB gegen Artikel 123(2) EPU
darstellt, zu priifen, ob die durchgefiihrte Anderung
dazu fihrt, dass der Fachmann neue technische
Informationen erhalt, die er der urspriinglich
eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und
eindeutig entnehmen wiirde. Ob der Fachmann neue
Informationen erhdlt, hangt davon ab, wie er den
geanderten Anspruch verstehen wirde und ob er unter

Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen



- 10 - T 1091/16

Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung

offenbart ansehen wirde.

Anspruch 1 unterscheidet sich vom urspringlichen
Anspruch 1 u.a. dadurch, dass das Alkenylgruppen
haltige Polydiorganosiloxan (A) durch einen

"OH Gehalt < 50 Gew-ppm" charakterisiert ist.

Die von der Beschwerdefiihrerin zitierte Passage auf
Seite 4, Zeilen 9-11 der urspringlichen Offenbarung
betrifft den "Si-gebundenen OH Gehalt" und nicht den
"OH Gehalt" gemaBl dem vorliegenden Anspruch 1. Es wird
bemerkt, dass der zweite Satz dieses Absatzes durch den
Wortlaut "besonders bevorzugt" den ersten Satz
spezifiziert und deshalb auch den Si-gebundenen
OH-Gehalt betrifft.

Dadurch dass in Bezug auf den Hauptanspruch die Kammer
zur Schlussfolgerung gekommen ist, dass der Wortlaut
des erteilten Anspruchs 1 "Alkenylgruppen haltiges
Polydiorganosiloxan mit einem OH Gehalt < 50 Gew.-ppm",
solches Alkenylgruppen haltigen Polydiorganosiloxan,
das z.B. Uber Kohlenstoff gebundene OH Gruppen verfugt,
nicht ausschlieBt, hat der Begriff "OH Gehalt" gemal
dem Merkmal (A) vom Anspruch 1 eine breitere (mehr
generische) Bedeutung als der Begriff "Si-gebundenen OH
Gehalt" (mehr spezifisch) gemaR der oben zitierten
Passage auf Seite 4 der urspringlichen Offenbarung.
Unter solchen Umstanden ist der Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1 aus der von der
Beschwerdefilhrerin zitierten Passage der urspringlichen

Offenbarung nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen.

Somit erfiillt der Hilfsantrag die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU nicht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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P. Martorana D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



