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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 28. Juli 2016 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung iber den Widerruf des europaischen
Patents N° 2 507 296.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basierte auf

den erteilten Anspriichen.

Anspruch 1 wie erteilt lautete wie folgt:

"l. Kinetisch stabile halogenierte Polysilane als
Gemisch von Verbindungen mit mehr als drei
Siliciumatomen im Grundgerist mit jeweils zumindest
vier miteinander verbundenen Si-Atomen, deren
Substituenten Chlor oder Chlor und Wasserstoff umfassen
und in deren Zusammensetzung das Atomverhaltnis

Substituent:Silicium mindestens 1:1 betragt, wobei

a) diese eine kinetisch hohe Stabilitat gegeniiber
oxidativer Spaltung durch Chlor aufweisen, wobei
bei einer Temperatur von 120°C innerhalb von 10h
unter Chlorgasiiberschuss bei 1013hPa keine
Umsetzung der Polysilane zu mehr als 30 Mol %,
bevorzugt zu mehr als 20 Mol % erfolgt, und

b) diese einen Anteil von Verzweigungsstellen in
den Polysilanmolekiilen von mehr als 8 Mol %,

[e)

insbesondere mehr als 11 Mol % aufweisen".

Insofern es flr die vorliegende Entscheidung von
Relevanz ist, kann die Entscheidung wie folgt

zusammengefasst werden:

Das Merkmal "kinetisch stabil", beziehungsweise die

Bedingung a) in Anspruch 1, sei aus den folgenden
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Gruinden nicht ausreichend offenbart:

a) Im Patent seien nur empirische Formeln und
Hypothesen aufgestellt, die nicht zur Bestimmung
des Molekulargewichts oder des Grads der chemischen
Umwandlung in Mol % geeignet seien. Ferner sei im
Patent nicht beschrieben, wie das Molekulargewicht
zU bestimmen sei und welches Molekulargewicht

gemeint sei.

b) Die im Patent offenbarten 22Si-NMR-Spektren seien

flir eine quantitative Bestimmung in Mol % nicht

geeignet.

c) Es sei im Patent auch nicht spezifiziert, wie groB
der Uberschuss an Chlorgas sein solle und wie die

Umwandlungsrate von mehr als 30 Mol % zu bestimmen

sei.

d) Hinsichtlich des einzigen Ausfihrungsbeispiels der
Bedingung a) im Absatz 58 des Patents sei die
Durchfiihrung der Chlorierung nicht ausreichend
offenbart. Insbesondere sei die Menge an Chlorgas

nicht offenbart.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerde
basiert auf den Anspriichen wie erteilt (Hauptantrag),
sowie auf einem Hilfsantrag, der mit der

Beschwerdebegriindung eingereicht wurde.
Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt:
"l. Verfahren zur Herstellung Kinetisch (sic) stabiler

halogenierter Polysilane als Gemisch von Verbindungen

mit mehr als drei Siliciumatomen im Grund-gerist (sic)
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mit jeweils zumindest vier miteinander verbundenen Si-
Atomen, deren Substituenten Chlor oder Chlor und
Wasserstoff umfassen und in deren Zusammensetzung das
Atomverhdltnis Substituent:Silicium mindestens 1:1
betragt, wobei diese eine kinetisch hohe Stabilitat
gegenliber oxidativer Spaltung durch Chlor aufweisen,
wobei bei einer Temperatur von 120°C innerhalb von 10h
unter Chlorgasiiberschuss bei 1013hPa keine Umsetzung
der Polysilane zu mehr als 30 Mol %, bevorzugt zu mehr
als 20 Mol % erfolgt, und diese einen Anteil von
Verzweigungsstellen in den Polysilanmolekiilen von mehr
als 8 Mol %, insbesondere mehr als 11 Mol % aufweisen,
oder diese durch einen Teilabbau von halogenierten
Polysilanen erhaltlich sind, die entweder thermisch
hergestellte chlorierte Polysilane, oder plasmachemisch
hergestellte chlorierte Polysilane umfassen, und der
Teilabbau eine Chlorierung beinhaltet und tber einen
Zeitraum von 4h bis 29h bei einem Druck von 200 bis
2000 hPa durchgefiihrt wird, wobei ein Teilabbau
halogenierter Polysilane, die durch ein thermisches
und/oder plasmachemisches Verfahren hergestellt wurden,
durchgefihrt wird, wobei dieser Teilabbau

a) eine Chlorierung beinhaltet. (sic)

b) die Temperatur wahrend der Reaktion 60 bis

140°C, bevorzugt 90 bis 130°C betragt,

c) bei einem Druck von 200 bis 2000 hPa, bevorzugt

bei 800 1500 (sic) hPa stattfindet".

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) reichte eine

Beschwerdeerwiderung ein.

Die miindliche Verhandlung, die im Hinblick auf
entsprechende Antrage der Parteien anberaumt worden
war, fand am 2. Oktober 2019 in Abwesenheit beider
Parteien statt. Diese hatten telefonisch am

30. September 2019 bzw. mit Brief wvom
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30. September 2019 ihr Nichterscheinen angekiindigt.

Die fiur die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilhrerin koénnen wie folgt zusammengefasst

werden:
Hauptantrag

a) Dem Fachmann sei in Beispielen 4 und 5 ein Weg
aufgezeigt, wie er den Gegenstand der Anspriiche
ausfihren konne. Insbesondere in Absatz 55 des
Patents sei unter Verweis auf Figur la offenbart,

[e)

wie ein Wert von 8 Mol % durch Integration des
29Si—NMR—Spektrums zu erhalten sei. Somit sei ein
Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand in der Lage, den

Parameter b) in Anspruch 1 zu bestimmen.

b) Zudem sei das Merkmal "unter Uberschuss an
Chlorgas" in Bedingung a) ohne Weiteres zu
verstehen und damit auch ohne unzumutbaren Aufwand
ausfiihrbar. In dieser Hinsicht sei in Absatz 8 des
Patents detailliert erlautert, was ein

Chlorgasiberschuss im Kontext des Patents sei.

c) Dariiber hinaus sei in Absatz 9 detailliert

erlautert, wie jeweilige Werte aus einem 27Si-NMR-
Spektrum zu erhalten seien.

d) Somit sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1

wie auch der Ubrigen unabhangigen Anspriiche

ausfuhrbar.
Hilfsantrag
e) Der Gegenstand des beanspruchten Verfahrens sei

durch eine Reihe von Schritten definiert, die alle
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von einem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand
durchgefihrt werden kénnten. Das Merkmal "zur
Herstellung Kinetisch stabiler halogenierter
Polysilane als Gemisch" mit bestimmten
Eigenschaften diirfe nicht einschrankend im Sinne
von "geeignet fir" gelesen werden, was bedeute,
dass der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 nicht auf
die Herstellung der kinetisch stabilen Polysilane

gemdl dem erteilten Anspruch 1 beschrankt sei.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Hauptantrag

a)

Es sei im Patent nicht gezeigt, wie kinetisch
stabile halogenierte Polysilane mit einem Anteil
von Verzweigungsstellen in den Polysilanmolekiilen
von mehr als 8 Mol % zu erhalten seien (Bedingung
b) in Anspruch 1). Es sei aus den Beispielen 4 und
5 des Patents auch nicht ersichtlich, ob die darin
hergestellten Verbindungen anspruchsgeméale
Polysilane seien. Insbesondere gehe aus dem 293i-
NMR-Spektrum der Figur la bzw. 1b nicht hervor,
dass das Gemisch ausschlieBlich aus Polysilanen mit
mehr als drei Siliciumatomen im Grundgerist
bestehe. Darliber hinaus sei weder im Patent noch in
der Beschwerdebegriindung eine Auswertung der
Spektren der Beispiele 4 und 5 offenbart und die
Lehre, die fiir diese Auswertung ndétig ware, sei im
Patent ebenfalls nicht ausreichend offenbart. Dies
seil insbesondere der Fall fiir den Wert des
Gesamtintegrals der Signale der Figur la bzw. 1lb,

der fir die Bestimmung der verzweigten Gruppen in
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der Polysilane bendotigt wilirde.

b) In Bezug auf die Bedingung a) gemal Anspruch 1 des
Patents sei auRerdem dem Fachmann keinerlei
Information zuganglich gemacht worden, wie keine
Umsetzung der Polysilane mit Chlor zu mehr as 30
Mol % durchzufiithren sei. Es sei insbesondere nicht
offenbart, wie die Umsetzung zu bestimmen sei.

Somit sei der Gegenstand von Anspruch 1 nicht

ausfihrbar.
Hilfsantrag
c) Es seil nicht ersichtlich, wie durch die

Beschrankung des Patents auf den Verfahrensanspruch
die Einwdnde der mangelnden Ausfihrbarkeit
entkraftet seien, insbesondere da zumindest in
einer Alternative Anspruch 1 so definiert sei, dass
ein beliebiges Herstellungsverfahren angewandt
werden konne, so lange das gewunschte Produkt
erhalten wiurde. Wenn das Produkt fur den Fachmann
nicht herstellbar sei, sei auch ein
Herstellungsverfahren, das ausschliefRlich nur iber
das Produkt definiert sei, ebenfalls nicht

ausfihrbar.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte schriftlich die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, d.h. die
Zurlickweisung des Einspruchs (Hauptantrag), hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Anspriiche des Hilfsantrags.

Die Beschwerdegegnerin beantragte schriftlich die

Zurlickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig. Sie erfillt die
Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und Regel 99 EPU.

2. Die nicht zur miindlichen Verhandlung erschienenen
Parteien waren ordnungsgemal im Sinne von
Regel 115(1) EPU geladen. GemdB Regel 115 (2) EPU wurde
das Verfahren in Abwesenheit der Parteien fortgesetzt
und gemal Artikel 15 (3) VOBK wurden die Parteien so

behandelt, als stitzten sie sich auf ihr schriftliches

Vorbringen.
Hauptantrag
3. Ausreichende Offenbarung
3.1 Bei der Frage der ausreichenden Offenbarung ist zu

klaren, ob der Fachmann dem Patent genltigend
Informationen entnehmen kann, um den beanspruchten
Gegenstand herzustellen, in diesem Fall kinetisch
stabile halogenierte Polysilane gemaBl Anspruch 1, als
Gemisch von Verbindungen mit mehr als drei
Siliciumatomen im Grundgerist mit jeweils zumindest
vier miteinander verbundenen Si-Atomen, deren
Substituenten Chlor oder Chlor und Wasserstoff umfassen
und in deren Zusammensetzung das Atomverhaltnis
Substituent:Silicium mindestens 1:1 betragt, wobei die
Polysilane zusatzlich zwei Bedingungen erfiillen missen,

namlich dass:

a) diese eine kinetisch hohe Stabilitat gegentliber
oxidativer Spaltung durch Chlor aufweisen, wobei bei

einer Temperatur von 120°C innerhalb von 10 Stunden
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unter Chlorgasiberschuss bei 1013hPa keine Umsetzung

o

der Polysilane zu mehr als 30 Mol % erfolgt, und

b) diese einen Anteil von Verzweigungsstellen in den

o

Polysilanmolekiilen von mehr als 8 Mol $ aufweisen.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf
die mangelnde Offenbarung des in Anspruch 1 des
Hauptantrags beanspruchten Gegenstands wurde damit
begriindet, dass die Bedingung a) gemal Anspruch 1 des
Hauptantrags, beziehungsweise keine Umsetzung der
Polysilane zu mehr als 30 Mol % unter bestimmten
Bedingungen, im Patent nicht ausreichend offenbart sei.
Insbesondere sei eine Reihe von Parametern, die fir die
Definition der Bedingung a) unerlasslich seien, im
Patent nicht angegeben, namlich i) die Methode zur
Bestimmung des Molekulargewichts, ii) die
Aufnahmebedingungen und Probevorbereitung der 2951 ~NMR-
Spektren, die die gquantitative Auswertung der Umsetzung
in Mol % erlauben sollten, 1ii) die HOhe des
Chlorgasiiberschusses sowie letztendlich iv) die
Bestimmungsmethode des Umsetzungsgrads nach der

oxidativen Spaltung durch Chlor gemé&R Bedingung a) .

In Bezug auf die unzureichende Offenbarung der
Bedingung a) in Anspruch 1 des Hauptantrags wurde in
der Beschwerdebegriindung geltend gemacht, dass die
Auswertung der 29Si—NMR—Spektren in Absatz 9 des
Patents beschrieben sei und dass die Lehre in Absatz 8
des Patents iUber die Durchfihrung eines
Chlorgasiiberschusses ausreichend sei

(Beschwerdebegriindung, Seite 3, vorletzter Absatz).

In Bezug auf die Auswertung der 29Si—NMR—Spektren
offenbart Absatz 9 des Patents jedoch lediglich, dass

scharfe, signifikante Produktsignale in 2951 -NMR-
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Spektren dann vorliegen, "wenn mit jeweils zumindest
vier miteinander verbundenen Siliciumatomen einerseits
das Integral des Produktsignals groBer als 1 % des
Gesamtintegrals aller Produktsignale im 22Si-NMR-
Spektrum ist (signifikante Produktsignale) und
gleichzeitig die Halbwertsbreite der Produktsignale

kleiner als 10 Hz ist (scharfe Produktsignale)".

Aus dieser Textstelle erhalt ein Fachmann lediglich
eine Lehre iber die Auswahl der relevanten NMR Signale
von 298i—NMR—Spektren. In Absatz 9 wird allerdings
nicht gelehrt, wie die relevanten NMR Signale
ausgewertet werden sollen und wie die Umsetzung der
Polysilane gemaBl Bedingung a) daraus errechnet werden
kann. Absatz 8 des Patents ist ebenfalls nicht
relevant. In diesem Absatz wird lediglich die
Aufstellung eines Chloriiberschusses gelehrt, der
wahrend der Durchfiihrung der Bedingung a) des
Anspruchs 1 verwendet wird. Der Chloriberschuss allein
ist allerdings nicht ausreichend, um den bestimmten
Umsetzungsgrad gemal Anspruch 1 des Hauptantrags zu
erhalten. Dafiir sind Voraussetzungen Uber die Struktur
der halogenierten Polysilane selbst notwendig, die
nirgendwo im Streitpatent beschrieben sind. Somit wird
an keiner Stelle des Patents gezeigt, wie kinetisch
stabile halogenierte Polysilane, deren Umsetzung gemal
Bedingung a) weniger als 30 Mol % betragt, zu erhalten

sind.

Die Beschwerdefihrerin verwies in dieser Hinsicht auf
die Beispiele 4 und 5 und Figur la des Patents
(Beschwerdebegriindung, Seite 3, Absatz 4). Demnach
wirden diese Beispiele zeigen, wie ein Wert von mehr
als 8 Mol % fir den Anteil von Verzweigungsstellen in

den Polysilanmolekiilen erhalten werden konne (Bedingung
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b) gemal Anspruch 1 des Patents).

Beispiele 4 und 5 des Patents (Absatze 55 bis 57)
beschreiben die Herstellung von chlorierten Polysilanen
durch einen Teilabbau von Polysilanen mittels
Chlorierung. Beide Beispiele betreffen die Chlorierung
von erhaltlichen Ausgangskomponenten (plasmachemisch
hergestelltes PCS) unter vergleichbaren Bedingungen
(Cly Gas bei einer Temperatur von 110°C bis 120°C und
einem Druck zwischen 1013 hPa und 1213 hPa). Beispiele
4 und 5 beschreiben eine vergleichbare Chlorierung und
unterscheiden sich lediglich in der Menge der zur
Reaktion gebrachten Komponenten, in dem verwendeten
Verdinnungsmittel (Si,Clg in Beispiel 4 und SizClg in
Beispiel 5) und in der Reaktionszeit (25,5 Stunden in
Beispiel 4 und 29 Stunden in Beispiel 5). Somit waren
die Beispiele 4 und 5 relevant fir den beanspruchten
Gegenstand. Nach Beendigung der Chlorierung wurde das
Reaktionsgemisch destilliert, die Silan-Fraktionen

identifiziert und ein 29Si—NMR—Spektrum des
Destillationsrickstandes erstellt.

In Beispiel 4 wurden die auf dem_295i—NMR—Spektrum
scharfen, signifikanten Produktsignale primaren,

sekundaren und tertidren Siliciumatomen zugeschrieben
(Spalte 11, Zeilen 22-28). Allerdings enthalt weder
Beispiel 4 noch Beispiel 5 eine weitere Aufklarung der
Struktur oder der Eigenschaften der hergestellten
chlorierten Polysilane. Aus den darin offenbarten
Informationen ist nicht ersichtlich, noch wurde dies
von der Beschwerdefiihrerin gezeigt, ob die in
Beispielen 4 und 5 hergestellten chlorierten Polysilane
anspruchsgemédll sind, das heilt mehr als drei
Siliciumatome im Grundgerist mit jeweils zumindest vier
miteinander verbundenen Siliciumatomen aufweisen, ein

Atomverhadaltnis Substituent:Silicium von 1:1 haben und
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dariiber hinaus einen Anteil von Verzweigungsstellen in
den Polysilanmolekiilen von mehr als 8 Mol % aufweisen
(Bedingung b), wie dies in Anspruch 1 des Hauptantrags

gefordert wird.

Dariiber hinaus wird weder in Beispiel 4 noch in
Beispiel 5 eine Chlorierung gemal Bedingung a) des
Anspruchs 1 des Hauptantrags offenbart. Eine solche
Chlorierung ist in Absatz 58 des Patents beschrieben,
allerdings ist darin weder der Umsetzungsgrad der
getesteten Polysilane angegeben noch ist eine Lehre
offenbart, wie der Umsetzungsgrad iberhaupt bestimmt
wurde. Somit kann aus dieser Passage nicht geschlossen
werden, dass die getesteten Polysilane "keine
Umsetzung.. zu mehr als 30 Mol %" aufweisen und somit
die Bedingung a) gemdRl Anspruch 1 des Hauptantrags

erfillen.

Somit geben weder die Beispiele 4 und 5, noch die
Beschreibung der Chlorierung in Absatz 58, noch die
Passagen aus den Absatzen 8 und 9 des Patents
Aufschluss dariber, wie kinetisch stabile halogenierte
Polysilane erhalten werden konnen, die sowohl die
Bedingung a) als auch die Bedingung b) erfiillen. Daher
ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags im

Patent nicht ausreichend offenbart.

Somit steht der Einspruchsgrund der mangelnden
Ausfilhrbarkeit gema&B Artikel 100 (b) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung

entgegen.
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Hilfsantrag
4. Ausreichende Offenbarung
4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags betrifft ein Verfahren zur

Herstellung kinetisch stabiler halogenierter
Polysilane. Die darin definierten kinetisch stabilen
halogenierten Polysilane entsprechen in der ersten
Alternative Polysilanen gemaB Anspruch 1 des

Hauptantrags.

4.2 In Bezug auf den Hauptantrag kam die Kammer zur
Schlussfolgerung, dass die in Anspruch 1 definierten
kinetisch stabilen halogenierten Polysilane nicht
ausreichend offenbart sind. Die erste Variante des
Herstellungsverfahrens gemall Anspruch 1 des
Hilfsantrags ist ausschlieBlich durch die Merkmale wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags definiert. Es ist aufgrund
der Anspruchsformulierung eindeutig, dass die Merkmale
der Polysilane auch das Verfahren einschranken, wobei
in der ersten Alternative nur solche Verfahren
beansprucht werden, die ein Produkt gemal Anspruch 1
des Hauptantrags als Ergebnis herstellen. Somit gilt
die Begrindung unter Punkt 3 der Entscheidung genauso
fiir Anspruch 1 des Hilfsantrags. Der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somit nicht ausreichend
offenbart. Der Hilfsantrag ist daher bereits aus diesem

Grund nicht gewdhrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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