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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung das
europaische Patent EP 2 296 804 Bl wegen mangelnder

Ausfihrbarkeit zu widerrufen.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie
folgt:

"1. Halogeniertes Polysilan als reine Verbindung oder
Gemisch von Verbindungen mit jeweils mindestens einer
direkten Bindung Si-Si, deren Substituenten aus Halogen
bestehen und in deren Zusammensetzung das
Atomverhdltnis Substituent: Silicium mindestens 1:1
betrdgt, dadurch gekennzeichnet, dass das Polysilan aus
Ringen und Ketten mit einem hohen Anteil
Verzweigungsstellen besteht, der bezogen auf das
gesamte Produktgemisch > 1 % betrdgt, ein RAMAN-
Molekiilschwingungsspektrum von Iigp / Ii32 < 1 aufweist,

wobel Iipp9 die Raman-Intensitdt bei 100 cm™ und I132 die

Raman-Intensitdt bei 132 cm! bedeuten, und 1in 2954 -
NMR-Spektren seine signifikanten Produktsignale 1im

chemischen Verschiebungsbereich von +23 ppm bis -13
ppm, von -18 ppm bis -33 ppm und von -73 ppm bis -93
ppm besitzt."

Der unabhdngige Anspruch 8 des Streitpatents lautet wie
folgt:

"8. Verfahren zum Herstellen von halogeniertem
Polysilan nach einem der vorangehenden Anspriiche, bei
dem Halogensilan mit Silicium bei hohen Temperaturen
umgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem
Uberschuss von Halogensilan in Bezug auf das gebildete

Dihalogensilylen (SiX,) gearbeitet wird."
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Das folgende in der Entscheidung, im Streitpatent und
im Beschwerdeverfahren zitierte Dokument ist hier wvon

Relevanz:

D13: Schmeisser M. und Voss P.; Zeitschrift fir
anorganische und allgemeine Chemie, Band 334,
1964, Seiten 50 bis 56

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiithrerin einen Hilfsantrag ein. Der einzige

unabhédngige Anspruch dieses Antrags ist wie folgt:

"I1. Verfahren zum Herstellen von halogeniertem
Polysilan als Gemisch von Verbindungen mit jeweils
mindestens einer direkten Bindung Si-Si, deren
Substituenten aus Halogen bestehen und 1in deren
Zusammensetzung das Atomverhdltnis Substituent:
Silicium mindestens 1:1 betridgt, dadurch
gekennzeichnet, dass das Polysilan aus Ringen und
Ketten mit einem hohen Anteil Verzweigungsstellen
besteht, der bezogen auf das gesamte Produktgemisch > 1
% betrdgt, ein RAMAN-Molekiilschwingungsspektrum von

I100 / I132 < 1 aufweist, wobeli Ijpp die Raman-Intensitdt

bei 100 cm™! und I;30 die Raman-Intensitdt bei 132 cem™t

bedeuten, und 1in ZQSi—NMR—Spektren seine signifikanten
Produktsignale 1im chemischen Verschiebungsbereich von
+23 ppm bis -13 ppm, von -18 ppm bis -33 ppm und von
-73 ppm bis -93 ppm besitzt, bei dem Halogensilan mit
Silicium bei hohen Temperaturen umgesetzt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass mit einem Uberschuss von
Halogensilan in Bezug auf das gebildete
Dihalogensilylen (SiX,) gearbeitet wird, wobeili in einem

Druckbereich von 0,1-1000 hPa gearbeitet wird."
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In der Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK war die
Kammer der vorlaufigen Meinung, dass es fraglich sei,

ob die Erfindung fiir den Fachmann ausfihrbar sei.

Die Beschwerdefihrerin teilte in der Folge mit, dass
ihr Vertreter nicht an der zwischenzeitlich anberaumten
mindlichen Verhandlung teilnehmen werde. Daraufhin

wurde die miindliche Verhandlung abgesagt.

Die Beschwerdefiilhrerin argumentiert im Wesentlichen wie
folgt:

Absatz [0051] gewdhre dem Fachmann eine ausreichende
Anleitung zur Durchfihrung des Gegenstandes des
Verfahrensanspruchs. Zudem konne der Fachmann auf das
Ausfihrungsbeispiel 1 zurickgreifen und misse lediglich
die KorngroBRe des Siliciums anpassen, um zum Uberschuss
an Halogensilan zU gelangen. Uber die im
Versuchsverlauf gebildete Produktmenge kdénne die
hierfir notwendige Menge an Dihalogensilylen
abgeschatzt werden, die pro Zeiteinheit im
Reaktorvolumen erzeugt werde und zur Bildung von
Polysilanen beitrage. Die Bildung des Dihalogensilylens
sel bei ausreichender Menge an Tetrahalogensilan durch
die Oberflache der Siliciumpartikel Dbegrenzt. Auch
helfe die Druckeinstellung, das gewlinschte Produkt zu

erhalten. Die Erfindung sei deshalb ausfihrbar.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Das Patent enthalte keinerlei Angaben dazu, wie das
Zwischenprodukt Dihalogensilylen gquantifiziert werden
kénne, sodass es nicht mdéglich sei, den Uberschuss bei
1200°C zuverlassig einzustellen. Es sei fir den

Fachmann unzumutbar die Korngroéhle, die Packungsdichte,
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die Verweildauer, die Abkihlungsgeschwindigkeit etc. so
anzupassen, dass ein Uberschuss an Halogensilan
vorliege. Angesichts von D13 muUssten die Bedingungen in
Bezug auf die Einstellung des Uberschusses von
Halogensilan sehr speziell sein. Es sei nicht
eindeutig, ob iberhaupt ein Dihalogensilylen erhalten

werde.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und den Einspruch
zurickzuweisen, hilfsweise das Patent 1in geanderter
Form auf Basis des Hilfsantrags, eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde
zurickzuweisen. Zudem wird beantragt die Sache an die
Einspruchsabteilung zurickzuweisen, falls die

Ausfihrbarkeit anerkannt wirde.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

Artikel 100 (b) EPU

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass die
Erfindung gemaB Anspruch 8 nicht ausfihrbar sei, da das
Patent keine 1Informationen dazu enthalte, wie ein
Uberschuss von Halogensilan zZu gebildetem
Dihalogensilylen erhalten und nachgewiesen werden

konne.

Es stellt sich die Frage, ob die Angaben im
Streitpatent fir den Fachmann ausreichend sind, um,
unter Bericksichtigung des Fachwissens das in Anspruch

8 angegebene Verfahren durchzufihren.
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Gemall Absatz [0051] des Streitpatents kann durch
Abstimmen der Verweildauer des Halogensilans in einer
verwendeten Siliciumschiittung auf die Korngrobe des
verwendeten Siliciums der Uberschuss von Halogensilan
eingestellt werden. Details {iber das Edukt Silicium,
insbesondere iber dessen KorngrohBe, liefert das Patent

nicht.

Die Ausfihrungsbeispiele enthalten keine Angaben zu dem
Verhdltnis von Halogensilan zu Dihalogensilylen.
Vielmehr wird im Patent postuliert, dass ein Uberschuss
an Halogensilan in Bezug auf das gebildete
Dihalogensilylen (SiX,) wvorliegt, um den Unterschied
gegenliber dem Stand der Technik (D13) zu erkléren
(Absatz [0034]). Dieser Unterschied stellt das einzige
kennzeichnende Merkmal des Verfahrens nach Anspruch 1
dar. Aus den zuvor genannten Passagen des Streitpatents
geht  hervor, dass dieser Unterschied durch das
Zusammenspiel von ausgewdhlter Temperatur und dem Druck
(Absatz [0034]), der Verweildauer des Halogensilans,
als auch der KorngrdBe des Siliciums (Absatz [0051])
bedingt wird. Einen Beleg fiir diese Hypothese oder
einen Anhaltspunkt, wie alle diese Parameter zusammen

eingestellt werden kdnnen, gibt es nicht.

Wie von der Beschwerdefithrerin zugegeben, ist auch in
den Beispielen keine Angabe {iber die KorngroRe des
verwendeten Siliciums vorhanden. Die vorgeschlagene
Anweisung an den Fachmann "lediglich die KorngroRe des
Siliciums an[zu]passen" muss scheitern, da auch die
Verweildauer des Halogensilans auf der
Siliciumschiittung nicht beschrieben ist. Dies bedeutet,
dass zumindest zwei der genannten Parameter nicht

definiert sind.
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Auch aus dem Endprodukt kann, in Ermangelung weiterer
Angaben, nur bedingt auf die im Rahmen des Verfahrens
angewandten bzw. anzuwendenden Parameter geschlossen
werden. Die Analyse der Raman- und 29Si—NMR—Spektren
eines aus einem Herstellungsverfahren resultierenden
Produkts 1lédsst deshalb nicht die Schlussfolgerung zu,
dass ein Verfahren notwendigerweise gemdal Anspruch 8
durchgefiihrt wurde. Selbst wenn dies der Fall ware,
bediurfte es umfangreicher Untersuchungen zur
Einstellungen der notwendigen Parameter. Somit hat der
Fachmann keinerlei Angaben, wie und ob ein Uberschuss
an Halogensilan in Bezug auf das gebildete

Dihalogensilylen erhalten werden kann.

Im vorliegenden Fall obliegt es also dem Fachmann die
aufgestellte Hypothese zu uberprifen, um festzustellen,
wie ein Verfahren gemaB Anspruch 8 durchzufiihren ist.
Die Uberpriifung von Hypothesen ist in der Chemie jedoch
regelmaBig mit einem Forschungsprogramm verbunden. Ein
solches stellt einen unzumutbaren Aufwand fir den
Fachmann dar (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, II.C.5.7), sodass
die Bedingungen des Artikels 83 EPU nicht erfillt sind.

Hilfsantrag

Die Spezifizierung des Druckbereiches é&andert an der
Schlussfolgerung des Hauptantrags nichts, da zur
Beurteilung der Ausfihrbarkeit die Offenbarung des
gesamten Patents herangezogen wird. Darin war der Druck
bereits angegeben (Absatz [0052]). Das Kernproblem,
dass der Fachmann keine Anleitung bekommt wie er den
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 8 realisieren kann,
wird durch die Einschrankung nicht beeinflusst, sodass
die Schlussfolgerung fir diesen Antrag die gleiche wie

fiir den Hauptantrag ist.
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Grund, von der angefochtenen

Somit gibt es keinen

Entscheidung abzugehen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



