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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Einsprechenden 1
(Beschwerdefiihrerin 1) und Einsprechenden 2
(Beschwerdefiihrerin 2) betreffen die am

26. September 2016 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung beziiglich
der Aufrechterhaltung des europaischen Patents Nr. 2
411 422 in geandertem Umfang auf Basis des wahrend der
mindlichen Verhandlung vom 7. September 2016
eingereichten Hilfsantrags 2 und einer geanderten

Beschreibung.

Die Anspriiche 1 und 2 der Anmeldung in der

urspringlichen Fassung hatten folgenden Wortlaut:

"l. Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender
Polymerpartikel durch Polymerisation einer
Monomerldsung oder -suspension, enthaltend

a) mindestens ein ethylenisch ungeséattigtes,
sauregruppentragendes Monomer, das zumindest teilweise
neutralisiert sein kann,

b) mindestens einen Vernetzer,

c) mindestens einen Initiator,

d) optional ein oder mehrere mit den unter a) genannten
Monomeren copolymerisierbare ethylenisch ungesattigte
Monomere und

e) optional ein oder mehrere wasserldsliche Polymere,

umfassend Trocknung, Mahlung, Klassierung, und

Oberflachennachvernetzung, dadurch gekennzeichnet, dass
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die wasserabsorbierenden Polymerpartikel vor, wahrend
oder nach der Oberflachennachvernetzung mit mindestens
einem basischen Salz aus einem dreiwertigen
Metallkation und einem einwertigen Carbonsdureanion

beschichtet werden."

"2. Verfahren gemé&B Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass von 0,00004 bis 0,05 mol des dreiwertigen
Metallkations pro 100 g der zu beschichtenden

wasserabsorbierende Polymerpartikel eingesetzt werden."

Anspruch 1 des erteilten Patents war mit dem Anspruch 1

der urspringlichen Anmeldung identisch.

Mit den beiden Einspriichen wurden Einspruchsgriinde
gemal den Artikeln 100 a) (fehlende Neuheit und
fehlende erfinderische Tatigkeit) sowie 100 b) EPU
geltend gemacht.

Der angefochtene Entscheidung lag inter alia der
Hilfsantrag 2, eingereicht wahrend der mindlichen

Verhandlung vom 7. September 2016, zugrunde.

Der Hilfsantrag 2 enthielt 7 Anspriiche, wobei sich der
Anspruch 1 vom erteilten Anspruch 1 dadurch
unterschied, dass folgende Merkmale am Ende des

Anspruchs angegeben wurden:

"wobei das molare Verhaltnis von Metallkation zu
Carbonsadureanion in den basischen Salzen von 0,6 bis

1,2 betragt und

von 0,0008 bis 0,02 mol des dreiwertigen Metallkations
pro 100 g der zu beschichtenden wasserabsorbierende

Polymerpartikel eingesetzt werden."
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Anspriche 2 bis 6 waren abhdngige Anspriiche vom

Anspruch 1.

VI. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem

auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D2: US 5 002 986

D8: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical
Technology, 4. Auflage, Band 2, Seiten 274-275

D13: US 5 847 031

VII. In dieser Entscheidung war die Einspruchsabteilung
unter anderem der Meinung, dass der wahrend der
mundlichen Verhandlung vom 7. September 2016
eingereichte Hilfsantrag 2 die Bedingungen des
Artikels 123 (2) EPU erfiille. Ferner ist die Neuheit
gegenlber den Entgegenhaltungen D2 und D13 anerkannt
worden. Ausgehend von D2 als nachstliegendem Stand der
Technik habe die Aufgabe, die durch das beanspruchte
Verfahren geldst worden sei, in der Bereitstellung
eines alternativen Verfahrens zur Herstellung
wasserabsorbierender Polymerpartikel gelegen. Es sei
aber vom Stand der Technik nicht angeregt worden, ein
wie im vorliegenden Anspruch 1 definiertes basisches
Salz einzusetzen, um diese Aufgabe zu losen.
Insbesondere hadtte der Fachmann die Lehre von D13 nicht
zur LOsung dieser Aufgabe zu Rate gezogen. Das
beanspruchte Verfahren sei daher nicht naheliegend

ausgehend von DZ2.

VIIT. In ihren Beschwerdebegriindungen beantragten die
Beschwerdefiithrerinnen 1 und 2 die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.
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In ihrer Erwiderung zu den Beschwerdebegriindungen
beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) die
Zurickweisung der Beschwerden (im Folgenden kurz
"Hauptantrag"), hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage des wahrend der mindlichen
Verhandlung vom 7. September 2016 eingereichten
Hilfsantrags 3 (welcher fir die vorliegende

Entscheidung nicht relevant ist).

Ferner nahm die Beschwerdegegnerin Bezug auf ihren
Schriftsatz vom 12. Dezember 2014 und auf die dort
beschriebenen Vergleichsversuche, welcher in der

vorliegenden Entscheidung als D16 gekennzeichnet wird.

Nachdem die Parteien zur mundlichen Verhandlung fir den
16. Oktober 2019 geladen wurden, erging eine Mitteilung
(datiert mit 31. Januar 2019), in welcher die Kammer

ihre vorlaufige Meinung darlegte.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 zog die
Beschwerdefihrerin 2 ihren Antrag auf mindliche
Verhandlung zurick und teilte mit, dass sie an der

mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2019 brachte die
Beschwerdefihrerin 1 zusatzliche Argumente,
insbesondere bzgl. Artikel 123 (2) EPU vor.

Mit Schreiben vom 23. Juli 2019 beantragte die
Beschwerdegegnerin, dass das im Schreiben vom

3. Juli 2019 enthaltene neue Vorbringen der
Beschwerdefilhrerin 1 zu Artikel 123 (2) EPU nicht in

das Verfahren zugelassen werde.

Mit Schreiben vom 17. September 2019 wurde den Parteien

mitgeteilt, dass der Termin zur mindlichen Verhandlung
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auf den 13. Dezember 2019 verlegt werde.

Die miindliche Verhandlung fand am 13. Dezember 2019 in
Abwesenheit der Beschwerdefiithrerin 2, die ihr

Fernbleiben schriftlich angekiindigt hat, statt.

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefithrerinnen 1 und 2 k&nnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Hauptantrag

Artikel 123 (2) EPU

a) Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen,
misse der Fachmann eine Auswahl aus zwei in der
urspringlichen Anmeldung unabhédngig offenbarten
Listen, namlich bzgl. der Menge des eingesetzten
Metallkations und des molaren Verhdltnisses von
Metallkation zu Carbonsdureanion, tatigen. Eine
solche Auswahl sei, wie in T 1115/14 (Nummer 2.1

der Entscheidungsgriinde) angegeben, nicht zulassig.

b) Der im Anspruch 1 angegebene Bereich von 0,6 bis
1,2 flir das molare Verhaltnis von Metallkation zu
Carbonsaureanion in den basischen Salzen sei nur
durch Kombination von in der urspriinglichen
Anmeldung angegebenen Grenzwerten aus
unterschiedlichen Bevorzugungsebenen zu erreichen.
Somit sei dieser Bereich aus der urspringlichen
Anmeldung nicht direkt und unmittelbar zu
entnehmen, wie auch in den Entscheidungen T 948/13
(Nummer 2.3 der Entscheidungsgriinde), T 1708/11
(Nummer 2.1.1 der Entscheidungsgriinde) und T
1853/13 (Nummer 3.4.2 der Entscheidungsgriinde)
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ausgefiuhrt.

Aus diesen Griinden seien die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU nicht erfiillt.

Artikel 54 EPU

d)

Wie aus D8 ersichtlich, wiirde das im Beispiel 9 von
D2 eingesetzte Aluminiumdiacetat teilweise
hydrolysieren und das Verhaltnis von Metallkation
zu Carbonsaureanion dann in den Bereich des

geltenden Anspruchs 1 fallen.

Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 ergebe
sich durch die Kombination der Beschreibung der D13
mit der Verwendung des einzigen in den Beispielen
von D13 eingesetzten Vernetzers, namlich

Aluminiummonoacetat.

Somit sei der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1

gegeniliber D2 und D13 nicht neu.

Artikel 56 EPU

g)

Als nachstliegender Stand der Technik seien die

Beispiele 9 und 11 von D2 zu betrachten.

Das Verfahren gemaB Anspruch 1 unterscheide sich
von dem Verfahren nach den Beispielen 9 und 11 von
D2 durch die Behandlung mit einem speziellen
basischen Salz, welches ein molares Verhdaltnis wvon
Metallkation zu Carbonsaureanion in den basischen
Salzen von 0,6 bis 1,2 aufweise (fir das in den
Beispielen von D2 eingesetzte Aluminiumdiacetat

betrage dieses Verhdltnis 0,5).
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Flir die Beschwerdefiithrerin 2 sei kein Effekt durch
dieses Unterscheidungsmerkmal nachgewiesen worden,

wie von der Einspruchsabteilung festgestellt.

Fir die Beschwerdefiithrerin 1, werde in D16 zwar
gezeigt, dass sich die Behandlung mit
Aluminiummonoacetat, verglichen mit einer
Behandlung mit Aluminiumdiacetat, positiv auf die
Gelbettpermeabilitat auswirke, jedoch sei es nicht
gezeigt worden, dass dieser Effekt auch fir andere
Salze gemal dem geltenden Anspruch 1 vorhanden sei.
In dem vorliegenden Fall sei dieser Effekt von der
Beschwerdegegnerin erst in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
herangezogen worden und konnte fiir die Erteilung
des Patents nicht beriicksichtigt werden. Dariber
hinaus, obwohl das molare Verhaltnis gemafR dem
Anspruch 1 eindeutig Mischungen von Salzen betreffe
(siehe Pluralform), sei der Effekt jedoch nur fir
ein Salz bestehend aus Aluminiummonoacetat gezeigt
worden. Unter solchen Umstanden liege die
Beweislast, dass der Effekt auf der gesamten Breite
des Anspruchs vorhanden sei, eindeutig bei der
Beschwerdegegnerin. Wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer wurde dabei Bezug auf
die Entscheidung T 1188/00 genommen (Nummer 4.9 der

Entscheidungsgriinde) .

Da keine Verbesserung im Vergleich zum
nachstliegenden Stand der Technik glaubhaft gemacht
worden sei, bestehe (sowohl fir die
Beschwerdefiithrerin 1 als auch fir die
Beschwerdefiihrerin 2) die tatsachlich gelodste
Aufgabe lediglich darin, ein weiteres Verfahren zur
Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel,

in Alternative zu dem Verfahren gemalB dem
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nachstliegenden Stand der Technik, bereitzustellen.

Da die Verwendung von Aluminiummonocacetat bei der
Nachvernetzung von Superabsorbern aus D13 bekannt
sei, seil es naheliegend, diese Aufgabe durch
Kombination der Lehren von D2 und D13 zu ldsen.
Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
war die Beschwerdefihrerin 1 ferner der Auffassung,
dass da in D13, insbesondere Beispiel 13, gezeigt
worden sei, dass Aluminiummonoacetat zu keinem Gel-
Blocking fihre, die gleiche Schlussfolgerung
ebenfalls giltig sei, wenn die geldste Aufgabe in
der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung
wasserabsorbierender Polymerpartikeln mit
verbesserter Permeabilitat, wie von der

Beschwerdegegnerin argumentiert, liege.

Aus diesen Grinden sei der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 gegeniiber D2 in Kombination mit D13

nicht erfinderisch.

Die flir diese Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Hauptantrag

Artikel 123 (2) EPU

a)

Der im Anspruch 1 angegebene Bereich fir die Menge
des basischen Salzes stelle lediglich eine
FEinengung des im urspringlichen Anspruch 2
angegebenen Bereichs, wobei der Bereich wvon 0,0008
bis 0,02 mol explizit auf Seite 2 der

urspringlichen Anmeldung angegeben sei.
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Das im Anspruch 1 angegebene molare Verhdltnis von
Metallkation zu Carbonsdureanion ergebe sich aus
der Offenbarung der allgemeinen und bevorzugten
Bereiche fir dieses Verhaltnis, welche auf Seite 2
der urspringlichen Anmeldung angegeben seien, was
gemdl der Rechtsprechung des EPA zuladssig sei, wie

sogar von der Beschwerdefiihrerin 2 anerkannt.

Dieser Einwand sei ferner erst mit der letzten
schriftlichen Angabe der Beschwerdefihrerin 1
vorgebracht worden. In ihrer Argumentation habe die
Beschwerdefiihrerin 1 einerseits explizit die
Argumentation der Beschwerdefiithrerin 2 ibernommen,
welche die Anderung des molaren Verhdltnisses als
zuldssig betrachtet hatte, und andererseits
vorgetragen, dass diese Anderung unzuldssig sei.
Die Argumentation der Beschwerdefiithrerin sei somit
in sich selbst widersprichlich. Daher sollten die
von der Beschwerdefilhrerin 1 vorgebrachten Einwdnde
unter Artikel 123 (2) EPU, insbesondere das im
Hinblick auf die Einwadnde der Beschwerdefiihrerin 2
neue Vorbringen, nach Artikel 13 (1) VOBK nicht in

das Verfahren zugelassen werden.

Die Einschrankung auf bevorzugte Salze in
bevorzugten Mengen stelle keine Auswahl aus zweil

Listen dar und sei zulassig.

Die von der Beschwerdefilthrerin 1 zitierten
Entscheidungen betreffen unterschiedliche Sachlagen

und seien fir den vorliegenden Fall nicht relevant.

Somit seien die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfillt.
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Artikel 54 EPU

f) Die Beschwerdefihrerinnen hatten nicht
nachgewiesen, dass eine Hydrolyse des
Aluminiumdiacetats in Aluminiummonocacetat unter den
Arbeitsbedingungen des Beispiels 9 der D2
tatsdchlich stattfinde und zwangslaufig zu dem
Monoacetatanion in der im Anspruch 1

vorgeschriebenen Menge filihre.

g) Die spezifische Kombination von Merkmalen gemaB dem
vorliegenden Anspruch 1 konne erst nach mehrfacher
Auswahl innerhalb der Offenbarung von D13 erreicht

werden.

h) Aus diesen Griinden sei der Gegenstand des geltenden

Anspruchs 1 gegeniber D2 und D13 neu.

Artikel 56 EPU

i) Als nachstliegender Stand der Technik seien die

Beispiele 9 und 11 von D2 zu betrachten.

Das Verfahren gemaB Anspruch 1 unterscheide sich
von dem Verfahren nach den Beispielen 9 und 11 von
D2 durch die Behandlung mit einem speziellen
basischen Salz, welches ein molares Verhdltnis wvon
Metallkation zu Carbonsaureanion in den basischen
Salzen von 0,6 bis 1,2 aufweise (fir das in den
Beispielen von D2 eingesetzte Aluminiumdiacetat

betrage dieses Verhadltnis 0,5).

Es sei in D16 gezeigt worden, dass sich die
Behandlung mit Aluminiummonoacetat, verglichen mit
einer Behandlung mit Aluminiumdiacetat, positiv auf

die Gelbettpermeabilitat auswirke. Dass der gleiche
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Effekt auch fir andere Verfahren gemal dem
geltenden Anspruch 1 vorhanden sei, sei plausibel
und sei mit keinem konkreten Argument und keinem
Beweis von den Beschwerdefilhrerinnen angezweifelt
worden. Der Einwand der Beschwerdefiihrerinnen, dass
dieser Effekt nicht fir alle, wie im geltenden
Anspruch 1 definierten, basischen Salze vorhanden
sei, sei von Fakten, wie z.B. Experimenten, nicht
gestitzt und solle nicht berilicksichtigt werden.
Obwohl D16 im Dezember 2014 eingereicht worden sei,
seien von der Beschwerdefiihrerinnen keine Versuche
durchgefiihrt worden, um zu zeigen, dass der dort
gezeigte Effekt mindestens fir andere basische

Salze gemal dem geltenden Anspruch nicht eintrete.

Somit bestehe die tatsdchlich geldste Aufgabe
darin, ein Verfahren zur Herstellung
wasserabsorbierender Polymerpartikeln mit
verbesserter Permeabilitat (ausgedriickt als
Gelbettpermeabilitat "GBP") bereitzustellen.

Keine der zitierten Dokumente, insbesondere nicht
D13, weise auf diese Verbesserung hin. Dariber
hinaus werde angesichts der Vergleichsbeispiele von
D13 bestritten, dass die Verwendung von
Aluminiummonoacetat bei der Nachvernetzung von

Superabsorbern aus D13 bekannt sei.

Aus diesen Grinden sei der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 gegeniiber D2, auch in Kombination mit

D13, erfinderisch.

XVIII. Die Beschwerdefihrerin 1 beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europaische Patent zu

widerrufen.
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Die Beschwerdefilhrerin 2 beantragte im schriftlichen
Verfahren, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

das europadische Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden
zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf
der Basis des wahrend der mindlichen Verhandlung vom

7. September 2016 eingereichten Hilfsantrags 3

aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag
1. Artikel 123 (2) EPU
1.1 Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die mit

Schreiben vom 3. Juli 2019 von der Beschwerdefihrerin 1
zum ersten Mal vorgebrachten Einwdnde unter

Artikel 123 (2) EPU, insbesondere das im Hinblick auf
die Einwande der Beschwerdefihrerin 2 neue Vorbringen,
nach Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Verfahren

zugelassen werden.

Da die Kammer jedoch zum Schluss gekommen ist, dass
diese Einwande nicht erfolgreich sind (siehe unten),
war es nicht erforderlich iUber die Zulassung dieser

Einwadnde zu entscheiden.

1.2 Die Beschwerdefilhrerinnen argumentierten, dass der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU nicht erfiille.



- 13 - T 2514/16

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 gegen Artikel 123 (2) EPU verstdBt, zu
priifen, ob die durchgefithrte Anderung dazu fithrt, 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 wirde. Ob der
Fachmann neue Informationen erhalt, hangt davon ab, wie
er den geanderten Anspruch verstehen wirde und ob er
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen
Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung

offenbart ansehen wirde.

Nach Auffassung der Kammer l&dsst sich eine solche
Beurteilung nach Artikel 123 (2) EPU nicht
grundsatzlich beantworten, sondern muss angesichts der
konkreten Tatsachenlage von Fall zu Fall beantwortet
werden. Aus diesem Grund kénnen in anderen Fallen
getroffene Schlussfolgerungen nicht ohne weiteres auf

einen bestimmten Fall ibertragen werden.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 unterscheidet

sich vom urspriinglichen Anspruch 2 durch

a) das Hinzufigen des molaren Verhaltnisses von
dreiwertigem Metallkation zu einwertigem
Carbonsaureanion in den basischen Salzen von 0,6
bis 1,2;

b) die Begrenzung der Menge des dreiwertigen
Metallkations (von urspringlich 0,00004 bis 0,05
mol pro 100 g Polymerpartikel auf 0,0008 bis
0,02 mol/100 qg).
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Was die Anderung a) betrifft, argumentierte die
Beschwerdefiihrerin 1, dass der Bereich wvon 0,6 bis 1,2
eine Kombination von Grenzwerten aus unterschiedlichen
Bevorzugungsebenen darstelle, welche nicht direkt und
unmittelbar aus der urspriinglichen Anmeldung zu

entnehmen sei.

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass der Bereich
von 0,6 bis 1,2 aus der Passage auf Seite 2, Zeilen
27-29 der urspriinglichen Anmeldung zu entnehmen sei.

Diese Passage lautet:

"Das molare Verhadltnis von Metallkation zu
Carbonsdureanion in den basischen Salzen betragt
Ublicherweise von 0,4 bis 10, vorzugsweise von 0,5 bis
5, besonders bevorzugt von 0,6 bis 2,5, ganz besonders
bevorzugt von 0,8 bis 1,2." (Hervorhebung durch die

Kammer) .

Aus dieser Passage ist ersichtlich, dass der Bereich
von 0,6 bis 1,2 die Kombination von Grenzwerten aus
unterschiedlichen Bevorzugungsebenen darstellt. Jedoch
ist gemé&R der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine
solche Anderung zuldssig, wenn der neue Bereich als fur
den Fachmann eindeutig und unmittelbar offenbart
erachtet wurde (Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des EPA, 9. Auflage, 2019, II.E.1.5.1: siehe
insbesondere die Passagen in Bezug auf T 2/81 und T
925/98), was von der Beschwerdefiihrerin 2 sogar
anerkannt wurde (Beschwerdebegriindung: Seite 2, zweiter
voller Absatz). Die Kammer sieht im vorliegenden Fall
keinen Grund, von der akzeptierten Rechtsprechung

abzuweichen.
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.3 Die von der Beschwerdefiihrerin 1 zitierten

Entscheidungen betreffen andere Sachlagen, namlich:

- T 1708/11 (Nummern 2.1 und 2.1.1 der
Entscheidungsgriinde) : diese Passage der
Entscheidung betrifft Anderungen in Bezug auf ein
bestimmtes Merkmal (L&sungsmittel, wobei die meist
bevorzugte Ausfihrungsform ausgewahlt wurde), in
Kombination mit zwei weiteren Merkmalen
(Farbmittel, wobei die bevorzugte Ausfithrungsform
ausgewahlt wurde; Binder, wobei die allgemeine
Ausfihrungsform nicht gedandert wurde) und wobei
auch die bevorzugten Mengen dieser drei Merkmale
eingeschrankt wurden. Eine Kombination dieser

Merkmale wurde als unzuldssig betrachtet.

- T 948/13 (Nummern 2.2 und 2.3 der
Entscheidungsgriinde) : diese Entscheidung betriff
Anderungen in Bezug auf die Mengen zweier
Komponenten einer Zusammensetzung, wobei flr die
Menge dieser zwei Komponenten die meist bevorzugten
Ausfihrungsformen dieser Mengen ausgesucht wurden,
in Kombination mit einem weiteren Merkmal
(pH-Wert), wobei fir dieses Merkmal die allgemeine
Offenbarung aus der Beschreibung genommen wurde
(und nicht die bevorzugte Ausfiilhrungsform). Eine
solche Kombination dieser drei Merkmale wurde als

unzuladssig betrachtet.

- T 1853/13 (Nummer 3.4.2 der Entscheidungsgriinde) :
diese Passage der Entscheidung betrifft eine
Anderung, bei der ein Bereich (Merkmal (d)) mit
einem bestimmten Merkmal (c) kombiniert wurde,
wobei aus der urspringlichen Anmeldung nicht

herzuleiten war, dass der Bereich (d) dieses
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Merkmals (c) zuzuordnen ist.

Somit sind diese Entscheidungen fir den vorliegenden

Fall nicht relevant (siehe Absatz 1.4 oben).

Dariber hinaus wird bemerkt, dass wenn die Erfindung
gemadl der urspringlichen Anmeldung ausgefithrt wird, ein
basisches Salz verwenden werden muss, da es eine
notwendige Komponente des urspringlichen Anspruchs 1
ist. Dabei muss ein bestimmtes Verhaltnis von
Metallkation zu Carbonsdaureanion ausgesucht werden (da
dieses Kation und Anion die Konstituenten dieses Salzes
sind), wobei die Passage auf Seite 2, Zeilen 27-29 der
urspringlichen Anmeldung, die die Lehre der Anmeldung
in diesem Zusammenhang darstellt, zwangslaufig
berlicksichtigt werden muss. Somit stellt die im
vorliegenden Anspruch 1 durchgefiihrte Anderung in Bezug
auf das molare Verhaltnis von Metallkation zu
Carbonsaureanion keine Auswahl aus einer Liste wvon in
der urspringlichen Offenbarung enthaltenen alternativen
Ausfihrungsformen dar, sondern eine Einschrédnkung eines
in den urspringlichen Ansprichen implizit vorhandenen

Parameters.

Aus diesen Grinden ist die Anderung a) an sich direkt
und unmittelbar aus der urspringlichen Anmeldung zu

entnehmen.

Die Begrenzung der im urspringlichen Anspruch 2
angegebenen Menge des dreiwertigen Metallkations ist
explizit auf der Seite 2, Zeilen 31-35 als die meist
bevorzugte Ausfihrungsform fir diesen Bereich
offenbart. Somit ist auch die Anderung b) an sich
direkt und unmittelbar aus der urspringlichen Anmeldung

zu entnehmen.
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Was die Kombination der Anderungen a) und b) betrifft,
ist die Kammer der Auffassung, dass sie sich durch
Kombination des urspriinglichen Anspruchs 2 mit den
Passagen auf Seite 2, Zeilen 27-29 (molares Verhaltnis)
und 31-35 (Menge des dreiwertigen Kation) der

urspringlichen Anmeldung ergibt.

Wie oben ausgefithrt, stellen ferner sowohl die Anderung
a) als auch die Anderung b) eine Einschrinkung eines im
urspringlichen Anspruch 2 vorhandenen Merkmals dar,
wobei beide Merkmale das im beanspruchten Verfahren

zwangslaufig eingesetzte Salz charakterisieren.

Unter solchen Umstdnde werden die durchgefiihrten
Anderungen nicht als Kombination von Merkmalen aus
unterschiedlichen Ausfiihrungsformen, die
zusammengebracht wurden, um kiinstlich eine neue
Ausfiihrungsform zu konstruieren, angesehen, sondern als
eine Einschrankung sowohl der Definition als auch der
Menge des im urspringlichen Anspruch 2 angegebenen

basischen Salzes.

Die Beschwerdefihrerin 1 war der Meinung, dass die im
Anspruch 1 durchgefiihrten Anderungen eine unzuldssige
Zweilistenauswahl in Bezug auf eine bestimmte Substanz
(basisches Salz mit dem spezifischen molaren Verhédltnis
von Metallkationen zu Carbonsdureanionen) und auf deren
Menge darstellt, wie in T 1115/14 (Nummer 2.1 der

Entscheidungsgriinde) ausgefihrt.

Jedoch beruhte die Entscheidung der Kammer auf der
Ansicht, dass die durchgefithrte Anderung eine
Kombination der Auswahl einer bestimmten
Ausfihrungsform flir das optionale Merkmal "adhesion
promoter" (Silane als "adhesion promoter" wurde aus

einer Liste von Alternativen ausgesucht) mit dem meist
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bevorzugten Bereich flir die Menge dieses Merkmals
"adhesion promoter" darstellt, wobei die urspringliche
Anmeldung keine geeignete Basis fiir eine solche
Kombination gebe. Somit unterscheidet sich der
vorliegende Fall von dem der Entscheidung T 1115/14 zu
Grunde liegenden Sachverhalt insbesondere dadurch, dass
keine Einschréankung auf das basische Salz erforderlich
ist (da diese Komponente im beanspruchten Verfahren der
urspringlichen Anmeldung zwangslaufig eingesetzt werden
muss) . Die Schlussfolgerung der T 1115/14 kann somit
auf den vorliegenden Fall nicht lbertragen werden
(siehe Absatz 1.4 oben).

Dem Einwand der Beschwerdefiihrerinnen, dass die im
vorliegenden Anspruch 1 durchgefiihrten Anderungen eine
Zweilistenauswahl darstellen, kann daher nicht gefolgt

werden.

Aus diesen Grinden sind die im Anspruch 1
durchgefithrten Anderungen direkt und unmittelbar aus
der urspringlichen Anmeldung zu entnehmen und gehen
nicht dber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinaus.

Artikel 54 EPU

Die von den Beschwerdefiihrerinnen vorgebrachten
Einwédnde unter Artikel 54 EPU betreffen die Neuheit des
geltenden Anspruchs 1 gegeniiber D2 und D13, welche wvon
der Einspruchsabteilung anerkannt wurde
(Entscheidungsgriinde: Seite 12, die beiden ersten

Absatze) .

Dokument D2



2.

2.

- 19 - T 2514/16

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,
dass der geltende Anspruch 1 gegeniiber D2 neu sei, weil
das Argument der Beschwerdefithrerin 2 bzgl. der
Hydrolyse des in D2 eingesetzten Aluminiumdiacetats
spekulativ sei (Entscheidungsgriinde: Seite 11, Absatz 4
und Seite 12, Absatz 2).

In ihrer Beschwerdebegriindung argumentierte die
Beschwerdefiithrerin 2, dass die Hydrolyse von
Aluminiumdiacetat im Stand der Technik bekannt sei
(z.B. aus D8) und sogar von der Einspruchsabteilung bei
der Beurteilung der Neuheit des damaligen Hauptantrags

und des Hilfsantrags 1 beriicksichtigt worden sei.

Jedoch haben die Beschwerdefilhrerinnen keinen Beweis
vorgebracht, um zu zeigen, dass eine solche Hydrolyse
unter den Arbeitsbedingungen des Beispiels 9 der D2
tatsachlich stattfindet und zwangslaufig zu dem
Monoacetatanion in der vorgeschriebenen Menge fihrt,
was von der Einspruchsabteilung bereits bemadngelt
wurde. Im Beschwerdeverfahren wurde auch kein Argument
vorgebracht, um die Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung anzuzweifeln. Somit sind die
Argumente der Beschwerdefithrerinnen bzgl. der fehlenden
Neuheit gegeniiber D2 nicht ausreichend untermauert und
geben der Kammer keinen Grund, die Auffassung der

Einspruchsabteilung in Frage zu stellen.

Dokument D13

Der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass sich
die Lehre der Beispiele von D13 mit dem allgemeinen
Bereich fiir die Menge des Vernetzers aus D13 nicht
direkt und unmittelbar kombinieren léasst
(Entscheidungsgriinde: Seite 12, oben), wurde von den

Beschwerdefiihrerinnen nicht widersprochen. Die



- 20 - T 2514/16

Beschwerdekammer sieht auch keinen Grund diese

Schlussfolgerung in Frage zu stellen.

Die Beschwerdefihrerin 2 brachte vor, dass der
Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 durch die
Kombination der Beschreibung der D13 (als "general
disclosure of D13" bezeichnet) mit der Verwendung des
einzigen in den Beispielen von D13 eingesetzten
Vernetzers, namlich Aluminiummonoacetat (Absatz
zwischen den Seiten 2 und 3 der Beschwerdebegriindung

der Beschwerdefiihrerin 2) vorweggenommen wurde.

Jedoch ist diese Kombination nicht direkt und
unmittelbar aus D13 herzuleiten, da sie sich erst durch
eine Kombination aus Passagen der D13 beziiglich z.B.
der Natur des Vernetzers (D13: Spalte 5, Zeilen 7-27
und Beispiele 1-21) und der (nicht bevorzugten) Mengen
des Vernetzers (D13: Spalte 5, Zeilen 59-61, zusammen
mit der Berechnung gemaB Seite 3, erster voller Absatz
des Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom

29. Mai 2017) ergibt, d.h. die spezifische Kombination
von Merkmalen gemall dem vorliegenden Anspruch 1 kann
erst nach mehrfacher Auswahl innerhalb der Offenbarung

von D13 erreicht werden.

Deshalb gibt es fiir die Kammer keinen Grund, von der
Entscheidung der Einspruchsabteilung bzgl. der Neuheit
gegenliber D2 und D13 abzuweichen.

Artikel 56 EPU

Nachstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdefiihrerinnen 1 und 2 und die

Beschwerdegegnerin sind im Einklang mit der

Einspruchsabteilung der Auffassung, dass D2 den
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nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Die Kammer
sieht auch keinen Grund davon abzuweichen. In diesem
Zusammenhang stellen die Beispiele 9 und 11 von D2, in
denen ein Verfahren zur Herstellung
wasserabsorbierender Polymerpartikel mit
Aluminiumdiacetat als Oberfladchenvernetzer durchgefithrt
wurde (siehe insbesondere D2: Spalte 12, Zeile 17;
Spalte 13, Zeilen 44-49), einen besonders gut
geeigneten Ausgangspunkt fir die Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit dar.

Unterscheidungsmerkmal (e)

Die Parteien waren sich einig, dass sich das Verfahren
gemal dem geltenden Anspruch 1 von dem Verfahren nach
den Beispielen 9 und 11 von D2 durch die Behandlung mit
einem speziellen basischen Salz unterscheidet, welches
ein molares Verhaltnis von Metallkation zu
Carbonsaureanion in den basischen Salzen von 0,6 bis
1,2 aufweist (fliir das in den Beispielen von D2
eingesetzte Aluminiumdiacetat betrdgt dieses Verhdltnis
0,5).

Die gegeniiber den Beispielen 9 und 11 der D2 geldste
Aufgabe

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die geldste
technische Aufgabe gegeniiber den Beispielen 9 und 11
der D2, in der Bereitstellung eines Verfahrens zur
Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikeln mit
verbesserter Permeabilitat (ausgedriickt als
Gelbettpermeabilitat "GBP") bestehe. Die
Beschwerdegegnerin brachte ferner vor, dass die mit D16
eingereichten Vergleichsversuche zeigten, dass diese

Aufgabe tatsachlich geldst worden sei und fir den
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gesamten Anspruch plausibel sei.

Die Beschwerdefiihrerinnen 1 und 2 sahen die Aufgabe
eher in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens,

in Alternative zu dem Verfahren gemafl D2.

Jedoch hat die Beschwerdefiihrerin 2 in Bezug auf die in
D16 durchgefiihrten Vergleichsversuche der
Beschwerdegegnerin nicht Stellung genommen,
insbesondere nicht in Antwort auf den Schriftsatz wvom
29. Mai 2017, in dem die Beschwerdegegnerin ihre
Argumentation basierend auf D16, welches anscheinend
von der Einspruchsabteilung nicht beriicksichtigt wurde,
dargelegt hat. Auch hat die Beschwerdefithrerin 2 auf
dem Bescheid der Kammer, in dem diese Fragestellung
angesprochen wurde (Punkt 7.3.2), nicht reagiert. Somit
kann die Kammer nur feststellen, dass die von der
Beschwerdegegnerin erachtete Verbesserung der
Permeabilitat basierend auf D16 von der

Beschwerdefihrerin 2 nicht bestritten wurde.

In ihrem Schreiben vom 3. Juli 2019, also in Erwiderung
auf dem Bescheid der Kammer, hat die

Beschwerdefiithrerin 1 anerkannt, dass in D16 gezeigt
worden sei, dass sich die Behandlung mit
Aluminiummonoacetat, verglichen mit einer Behandlung
mit Aluminiumdiacetat, positiv auf die

Gelbettpermeabilitat auswirke.

Die Beschwerdefilhrerin 1 bestritt jedoch, dass dieser
Effekt lber die gesamte Breite geldst sei, da er nur
flir ein Verfahren in dem ausschlieBlich
Aluminiummonoacetat als Salz, aber nicht fir andere
Salze wie im Anspruch 1 definiert, eingesetzt worden
sei. In diesem Zusammenhang brachte die

Beschwerdefiihrerin 1 vor, dass der Wortlaut des
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Anspruchs 1 "in den basischen Salzen" (also mit einer
Pluralform) eindeutig auf Salzmischungen und nicht auf

ein einziges Salz hindeute.

Was diesen letzten Punkt betrifft, ist jedoch
festzustellen, dass der Wortlaut des geltenden
Anspruchs 1 eindeutig definiert, dass das Verfahren
"mit mindestens einem basischen Salz ..., wobeil das
molare Verhaltnis von ... in den basischen Salzen
betragt". Es gibt fir die Kammer keinen Zweifel, dass
somit sowohl Verfahren, in denen ein einziges Salz als
auch Verfahren, in denen eine Salzmischung eingesetzt
wird/werden, beansprucht werden. Diese Schlussfolgerung
ist ferner dadurch bestatigt, dass sie im Einklang mit
der Beschreibung (Absatz 15) und den Beispielen 3 bis 7
des Streitpatents (in denen Aluminiummonoacetat als
einziges basisches Salz eingesetzt wird) steht. Somit
hat die Kammer keinen Zweifel, dass die in D16
durchgefihrten Verfahren den geltenden Anspruch 1

illustrieren.

Es wurde auf Seiten der Beschwerdefilhrerinnen kein
Argument vorgebracht, um die Plausibilitat, dass der
gleiche Effekt auch fir andere Salze oder
Salzmischungen gemédB dem vorliegenden Anspruch 1 (als
Aluminiummonoacetat wie in D16) erreicht wird, in Frage
zu stellen. Die Kammer hat auch keinen Grund diese
Schlussfolgerung anzuzweifeln. In diesem Zusammenhang
wird ferner angemerkt, dass der Einwand der
Beschwerdefiithrerin des Nichtvorhandensein des Effekts
ausschlieBlich andere Salze betraf, d.h. es wurde nie
in Frage gestellt, dass der Effekt flir andere
Ausfihrungsformen des Verfahrens (zum Beispiel
bezliglich der Natur des Polymers oder dem Zeitpunkt der

Behandlung mit dem Salz) nicht vorhanden sei.
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Die Beschwerdefilhrerin 1 hat ihre Behauptung, eine
Verbesserung sei nicht glaubwlirdig, da nicht
ausreichend bewiesen, ihrerseits nicht durch Beweise in

Form von Versuchen gestutzt.

Im vorliegenden Fall ist besonders zu beachten, dass
die Experimente der D16, zusammen mit der Argumentation
dass eine Verbesserung der Permeabilitat durch
Verwendung eines Salzes gemdRl dem vorliegenden
Anspruch 1 anstatt von Aluminiumdiacetat gemal D2
erhalten wird, seit knapp 5 Jahren im Verfahren sind
(D16 wurde von der Beschwerdegegnerin im Dezember 2014
eingereicht). Die Beschwerdefihrerin 1 hatte somit
ausreichend Zeit gehabt, die Argumentation der
Beschwerdegegnerin durch eigene Versuche zu entkraften,
d.h. durch Experimente zu belegen, dass der
beanspruchte Effekt flur basische Salze gemaB Anspruch 1
tatsdchlich nicht vorhanden ist. Sie hat jedoch
entschieden, auf solche Experimente zu verzichten.
Insbesondere hat die Beschwerdefihrerin 1 auf die
Erwiderung der Beschwerdegegnerin zu den
Beschwerdebegrindungen, in der dieser Effekt zur
Stitzung der erfinderischen Tatigkeit erneut
herangezogen wurde, nicht direkt reagiert. Erst in
Reaktion auf den Bescheid der Kammer und ca. 3 Monaten
vor dem ersten anberaumten Termin zur mindlichen
Verhandlung, bestritt die Beschwerdefihrerin 1, dass
die von der Beschwerdegegnerin behauptete Verbesserung
der Permeabilitdt auch fir andere Salze als
Aluminiummonoacetat, insbesondere flr Salzmischungen
aus z.B. 80 mol % Aluminiumdiacetat und 20 mol %
Aluminiummonoacetat, vorhanden sei, jedoch ohne
Versuche zur Unterstiitzung ihres Einwandes
einzureichen. Da die Beschwerdegegnerin mit D16 gezeigt
hat, dass ein Effekt mindestens fiir einen Teil des

geltenden Anspruchs vorhanden ist, ist jedoch die
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Kammer der Auffassung, dass die Beweislast bei der
Beschwerdefihrerin 1 lag, zu zeigen, dass der von der
Beschwerdegegnerin nachgewiesene Effekt nicht auf der

gesamten Breite des Anspruchs vorhanden ist.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
brachte die Beschwerdefiihrerin 1 vor, dass laut der
Entscheidung T 1188/00 (Nummer 4.9 der
Entscheidungsgriinde) die Beweislast bei der
Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin liege. Jedoch wurde
diese Schlussfolgerung in T 1188/00 gezogen, weil die
Kammer der Meinung war, dass der von der
Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beanspruchte Effekt
(Verbesserung) nicht glaubhaft war (siehe Nummern 4.7
und 4.8 der Entscheidungsgriinde). Die Sachlage ist

somit mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar.

Aus diesen Grinden ist die Kammer der Auffassung, dass
der Einwand der Beschwerdefiihrerin 1, dass die in D16
gezeigte Verbesserung der Permeabilitat auf der
gesamten Breite des geltenden Anspruchs 1 nicht
vorhanden ist, von der Beschwerdefithrerin 1 nicht
ausreichend belegt ist. Unter solchen Umstande kann der
Einwand der Beschwerdefithrerin 1 ohne einschlagige
Vergleichsversuche nicht Uberzeugen (siehe
Rechtsprechung, supra, III.G.5.1.2.b, insbesondere der
Absatz betreffend T 862/11).

Somit folgt die Kammer der Beschwerdegegnerin, wonach
mit der D16 gezeigt wurde, dass die im Absatz 3.3.1
oben formulierte Aufgabe tatsdchlich geldst wurde.

Naheliegen der L&sung

Die Frage ist zu beantworten, ob es flir den Fachmann

naheliegend war, den nachstliegenden Stand der Technik
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so abzuandern, dass man zum beanspruchten Gegenstand
kam, mit dem Zweck, die oben definierte Aufgabe zu

losen.

In diesem Zusammenhang wurde von den
Beschwerdefihrerinnen 1 und 2 schriftlich nicht
bestritten, dass keines der zitierten Dokumente auf
eine Verbesserung der Permeabilitat durch Verwendung
eines basischen Salzes, wie im Anspruch 1 definiert,
anstatt von Aluminiumdiacetat gemal dem nédchstliegenden

Stand der Technik hinweist.

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde
von der Beschwerdefiihrerin 1 das Dokument D13
herangezogen und argumentiert, dass D13 auf eine solche
Verbesserung hindeutet. Jedoch wurde keine Passage der
D13 zitiert, um dieses Argument zu untermauern. Nach
Meinung der Kammer offenbart D13 hochstens die mogliche
Verwendung von Aluminiummonoacetat zur Behandlung von
wasserabsorbierenden Polymerpartikel. Jedoch enthalt
D13 keinen Hinweis, dass eine Verbesserung der
Permeabilitat durch Verwendung vom Aluminiummonoacetat

anstatt von Aluminiumdiacetat erreicht werden kann.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1
im Lichte der Lehre von D2, selbst in Kombination mit

der Lehre von D13, erfinderisch.

Aus den gleichen Grinden ist der Gegenstand der

abhdngigen Anspriiche 2 bis 7 ebenfalls erfinderisch.

Da die Einwande der Beschwerdefiihrerinnen 1 und 2 gegen
den Hauptantrag der Beschwerdegegnerin nicht

erfolgreich sind, sind die Beschwerden zurilickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurlickgewiesen.
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