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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Das europdische Patent Nr. 2 016 931 wurde mit vier
Anspriichen erteilt und war auf Dental-

Kompositmaterialien gerichtet.

Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch
eingelegt. Einspruchsgriinde waren fehlende Neuheit und
fehlende erfinderische Tatigkeit gemaB Artikel 100 a)
EPU, unzureichende Offenbarung gemidB Artikel 100 b) EPU

sowie unzulidssige Erweiterung gemidB Artikel 100 c) EPU.

Im Verlauf des Einspruchsverfahrens wurden unter

anderem die folgenden Beweismittel genannt:

D2: D. C. Watts et al, Dental Materials (2003) 19,
Seiten 1 bis 11

D3: DE 10 2005 021 332 Al

D4: C. Ernst et al, Dental Materials (2004) 20, Seiten
313 bis 321

D17: DIN EN ISO 4049:2001-01, Seiten 1 bis 2 & EN ISO
4049:2000 D, Seiten 1 bis 28

D21: Mit "Anlage 2: 11.03.2016" gekennzeichnete

Versuche der Patentinhaberin

Der Entscheidung der Einspruchsabteilung iber den
Widerruf des Patents lag das Patent in der erteilten
Fassung als einziger Antrag zugrunde (nachfolgend:

Hauptantrag) .

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautete wie folgt:

"l. Dental-Kompositmaterialien mit einem

Gesamtfillstoffgehalt von 70 bis 95 Gew.-% enthaltend
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A) in der Fillstoffkomponente 0,5 bis 10 Gew.-% nicht-
agglomerierte Nanofiiller mit PartikelgroBen von 1 bis
50 nm;

B) in der Fillstoffkomponente mindestens 60 Gew.-%
eines Fiullstoffgemischs aus 50 bis 90 % grob- und 10
bis 50 % feinteiligen Dentalglédsern, welche ein
GroBenverhaltnis, bezogen auf die mittlere
PartikelgroRe (ds, -Wert), wvon

feinteilig zu grobteilig von 1:4 bis 1:30 aufweisen,
aufweisen;

C) als Monomerkomponente eine Monomermischung aus

i. 60 - 80 Gew.-% Bis-GMA und einem Mitglied der Gruppe
TCD-di-HEMA und TCD-di-HEA,

ii. 10 bis 18 Gew.-% UDMA,

iii. Rest TEDMA und/oder multifunktionelle Vernetzer,

D) bis 1 Gew.-% Initiator(en) und

E) optional in der Fillstoffkomponente mindestens ein
weiteres Dentalglas mit sich von den grob- und
feinteiligen Dentalglasern unterscheidender
Partikelgrobe,

dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an TCD-
Monomeren in der Gesamtzusammensetzung 1-15 Gew.-%
betragt, und dass der Quotient Biegefestigkeit/
Schrumpfspannung >/= 35 betrigt."

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der
beanspruchte Gegenstand nicht dem Erfordernis der
Ausfilhrbarkeit geniige. Insbesondere nenne das
Streitpatent keine Methode, die sich zur Bestimmung der
Schrumpfspannung eigne. Ferner gebe das Streitpatent
keine Anweisungen fir die Polymerisationsbedingungen
bei der Bestimmung der Biegefestigkeit. Auch sei die

Erfindung im Hinblick auf Dental-Kompositmaterialien
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enthaltend die Verbindungen TCD-di-HEA und TCD-di-HEMA

in Form von Estern nicht ausfihrbar.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Patentinhaberin (nachfolgend Beschwerdefiihrerin) am
15. Februar 2017 Beschwerde ein. Hilfsweise stellte sie

Antrag auf eine miindliche Verhandlung.

Mit Schriftsatz vom 21. Februar 2017 nahm die einzige

Einsprechende ihren Einspruch zurilick.

Mit ihrer am 11. April 2017 eingereichten
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdefiihrerin

zwel Hilfsantrage ein.

Mit Schriftsatz vom 1. Juni 2017 hat die

Beschwerdefihrerin folgendes Beweismittel eingefiihrt:

D66: Mit "KDP10859EPEB - Versuche TCD-di-HEA Ester"

gekennzeichnete Versuche der Patentinhaberin

Am 20. September 2019 erliuterte die Kammer in einer
Mitteilung gemaR Artikel 15 (1) VOBK ihre vorlaufige
Einschatzung, dass die Erfindung gemal Hauptantrag
ausfihrbar sei. Ferner kindigte sie ihre Absicht an,
die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen zur Ausiibung ihres Ermessens nach
Regel 84 (2), Satz 2 EPU.

Daraufhin nahm die Beschwerdefiithrerin ihren Antrag auf

mindliche Verhandlung zurick.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Beschwerdefithrerin lassen
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sich wie folgt zusammenfassen:

Der Fachmann sei ein auf dem Gebiet der Entwicklung von
Dentalmaterialien tatiger promovierter Chemiker, der
sich mit den einschldgigen Bestimmungsmethoden zur
Bestimmung der Schrumpfspannung und der Biegefestigkeit
auskenne. Dementsprechend wilrde er unmittelbar und
eindeutig erkennen, dass die in der Fubnote 1 der
Tabelle II des Streitpatents angegebene Methode zur
Bestimmung der Schrumpfspannung im Widerspruch zu den
in dieser Tabelle in der Einheit "MPa" wiedergegebenen,
konkreten Schrumpfspannungswerten stehe und demzufolge
fehlerhaft sei. Aufgrund des im Streitpatent
befindlichen, deutlichen Verweises auf die D3 wiirde er
stattdessen die darin offenbarten
Polymerisationsbedingungen und die darin beschriebene
Methode zur Bestimmung der Schrumpfspannung auswahlen,

um die Erfindung nachzuarbeiten.

Was die anspruchsgemalen Verbindungen TCD-di-HEA und
TCD-di-HEMA in Esterform angehe, so zeigten die
Versuchsdaten der D66, dass der beanspruchte Gegenstand
mit derartigen Verbindungen ausfihrbar sei. Ein

gegenteiliger Beweis liege indessen nicht vor.

Antrage

Die Beschwerdefilhrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent gemal
Hauptantrag in der erteilten Fassung
aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragt sie, das
Patent auf der Grundlage eines der mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Hilfsantrdge 1 oder

2 aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsgriunde

1. Zuriicknahme des Einspruchs

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat
die Ricknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren
keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren, wenn die
Einsprechende Beschwerdegegnerin ist und die
Einspruchsabteilung das Streitpatent widerrufen hat
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts, 9. Auflage, 2019, Sektion
ITI.Q0.3.3, vorletzter Absatz). Die Kammer hat daher die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich zu
Uberprifen. Die Beschwerdegegnerin scheidet lediglich

als Partei aus dem Verfahren aus.

2. Ausfilhrbarkeit der Erfindung gemd@B Hauptantrag (Artikel
100 b) EPU)
2.1 Grundsatzlich ist im Hinblick auf die Offenbarung bzw.

Ausfiihrbarkeit die Frage zu beantworten, ob der
Anspruchsgegenstand so deutlich und vollstandig im
Patent offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausfiihren
kann. Im vorliegenden Fall gilt es dementsprechend zu
klaren, ob anspruchsgemalBe Dental-Kompositmaterialien
bei Heranziehen der im Streitpatent enthaltenen und
gegebenenfalls der im Rahmen des allgemeinen
Fachwissens verfliigbaren Informationen bereitgestellt

werden konnen.

2.2 Dental-Kompositmaterialien gemal Anspruch 1 enthalten
eine Fillstoffkomponente, eine Monomerkomponente und

bis 1 Gew. % Initiator. Die Monomerkomponente ist eine
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Monomermischung aus:

i. 60 - 80 Gew.-% Bis-GMA und einem Mitglied der Gruppe
TCD-di-HEMA und TCD-di-HEA,

ii. 10 bis 18 Gew.-% UDMA,

1iii. Rest TEDMA und/oder multifunktionelle Vernetzer.

Die anspruchsgemalen Dental-Kompositmaterialien

zeichnen sich ferner dadurch aus, dass

iv. der Anteil an TCD-Monomeren in der

[

Gesamtzusammensetzung 1-15 Gew.-% betragt, und dass

v. der Quotient Biegefestigkeit / Schrumpfspannung
> / = 35 betragt.

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung
Offenbarungsmangel in Zusammenhang mit den folgenden

Merkmalen des Anspruchs 1 festgestellt:

a) dem beanspruchten Quotienten Biegefestigkeit /

Schrumpfspannung (nachfolgend "Quotient B/S"), und

b) den mit "TCD-di-HEMA" und "TCD-di-HEA"

gekennzeichneten Monomeren.

Die Kammer ist indessen der Auffassung, dass das
Streitpatent die beanspruchte Erfindung so deutlich und

vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiithren
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kann.

Zu dem in Bezug auf den Quotienten B/S festgestellten

Offenbarungsmangel (siehe oben unter Punkt 2.3 a)):

2.4.

2.4.

2.4.

1

Es ist unstreitig, dass die fir die Ermittlung dieses
Quotienten bendtigten Parameter der Schrumpfspannung
(S) und der Biegefestigkeit (B) ausschlieRlich bei
bereits geharteten, polymerisierten Dental-
Kompositmaterialien gemessen werden. Fest steht auch,
dass die Polymerisationsbedingungen den Wert der
Parameter B und S und somit den Wert des Quotienten B/S
des entsprechend ausgehédrteten Dentalmaterials
beeinflussen konnen. Das Streitpatent liefert indes
keinerlei Angaben zu diesen Bedingungen. Demzufolge

erachtet die Kammer den Quotienten B/S als unklar.

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
geniigt es jedoch im Allgemeinen nicht, zur Feststellung
einer unzureichenden Offenbarung mangelnde Klarheit der
Anspriche nachzuweisen. Vielmehr muss nachgewiesen
werden, dass die Unklarheit so bedeutend ist, dass es
dem Fachmann nicht moglich ist, die zur praktischen
Umsetzung des Anspruchsgegenstandes erforderlichen
technischen MaRnahmen zu identifizieren. Allgemein gilt
dabei der Grundsatz, dass ein Einwand unzureichender
Offenbarung ernsthafte, durch nachprufbare Tatsachen
erhartete Zweifel voraussetzt (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

9. Auflage 2019, Sektion II.C.8.2 und II.C.9, erster
Absatz) .

Entsprechend gilt es im vorliegenden Fall zu prifen, ob
die mit dem Quotienten B/S verbundene Unklarheit den
Fachmann der Mdglichkeit beraubt, die beanspruchten

Dental-Kompositmaterialien anhand der Offenbarung des
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Streitpatents als Ganzes und mit Hilfe seines
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand

herzustellen.

Hierzu stellt die Kammer zunachst fest, dass das
Streitpatent im technischen Gebiet der Dentalkomposite
angesiedelt ist. Folglich ist der Fachmann ein auf dem
Gebiet der Entwicklung von dentalen Kompositmaterialien
tadtiger Chemiker, dem u.a. die in D17 beschriebene
Methode zur Bestimmung der 3-Punkt Biegefestigkeit
sowie die in D2 und D4 genannten Verfahren zur

Bestimmung der Schrumpfspannung bekannt sind.

Um die anspruchsgemdBen Dental-Kompositmaterialien
herzustellen, bendtigt der Fachmann die Kenntnis iber
die zu wahlenden Aushartungsbedingungen. Diese werden
im Streitpatent nicht offenbart. Jedoch erfadhrt der
Fachmann aus Absatz 0007 des Streitpatents, dass die
erfindungsgemalen Materialien eine Weiterentwicklung
bzw. eine Verbesserung der in der Druckschrift D3
offenbarten Dental-Kompositmaterialien beziglich des
Verhdltnisses Biegefestigkeit zu Schrumpfspannung
darstellen. Entsprechend wirde er den Inhalt der D3
genauer unter die Lupe nehmen und dabei u.a. auf den
Absatz 0033 stoRen, der die Aushartungsbedingungen der
in D3 beschriebenen, lichthartenden Dental-

Kompositmaterialien beschreibt.

Hinsichtlich der von Anspruch 1 ebenfalls umfassten
kalt und heill polymerisierbaren Systeme wlrde der
Fachmann die in der Praxis iblichen
Aushartungsbedingungen fir polymerische

Dentalwerkstoffe wahlen.

AnschlieBend wirde er den Parameter B dieser Werkstoffe
mittels der auf den Seiten 17 bis 19 der D17
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beschriebenen Methode ermitteln, die unstreitig die auf
dem Gebiet der Erfindung allgemein anerkannte
Messmethode fir die Bestimmung der in Tabelle II des

Streitpatents erwahnten 3-Punkt Biegefestigkeit ist.

Beziiglich des Parameters S wiirde der Fachmann
unmittelbar und eindeutig erkennen, dass die im
Streitpatent angegebene Methode zu dessen Bestimmung
(siehe FuBnote "1" der Tabelle II in Absatz 0027 des
Streitpatents) fehlerhaft ist. Gleichwohl vermag dieser
Umstand keine mangelnde Ausfiihrbarkeit der vorliegenden
Erfindung zu begriinden. Aufgrund des im Streitpatent
befindlichen expliziten Verweises auf die D3 wlrde der
Fachmann die benotigte Information beziiglich der fir
die Bestimmung des Parameters S zu wahlenden Methode
Absatz 0030 dieses Dokuments entnehmen, der
ausschlieRlich die in D4 beschriebene photoelastische
Methode nennt.

Die Kammer stimmt zwar mit der Einspruchsabteilung
dahingehend iiberein, dass die in D4 aufgefiihrten
absoluten Schrumpfspannungswerte einiger
Dentalmaterialien nicht mit den in der D3 und den im
Streitpatent entsprechend offenbarten Werten
ibereinstimmen (vgl. Figur 5 der D4 mit Absatz 0031 der
D3 und Tabelle II des Streitpatents). Gleichwohl hatte
der Fachmann aus dieser Tatsache nicht geschlossen,
dass die im Streitpatent offenbarten Messwerte mittels
einer anderen, sich von der photoelastischen Methode
unterscheidenden Methode bestimmt worden sind. Vielmehr
hatte er die Diskrepanz zwischen den Werten der D4 und
den entsprechenden Werten des Streitpatents der
Tatsache zugeordnet, dass die jeweiligen Messungen in
unterschiedlichen Laboren durchgefiihrt worden sind und
diesbeziiglich unterschiedliche Chargen der

Versuchsprodukte aus unterschiedlichen Jahren verwendet
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worden sind. Auch sind die zwischen den Werten der D3
und den Werten des Streitpatents festgestellten
Unterschiede nicht dergestalt, dass diese die Wahl der
photoelastischen Methode gemal Absatz 0030 der D3 in
Zweifel gezogen hatten. Die Beschwerdefilhrerin hat
diesbezliiglich unter Punkt E.I.1.1 ihrer
Beschwerdebegrindung uberzeugend vorgetragen, dass es
sich um geringe, vertretbare Abweichungen handelt, die
der Fachmann auf die nicht hundertprozentige Identitat
des im Streitpatent und des in der D3 verwendeten

Versuchsprodukts zuruckfiuhren wirde.

In Anbetracht der vorstehenden Uberlegungen kommt die
Kammer zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich des
anspruchsgemdflen Merkmals des Quotienten B/S kein

Offenbarungsmangel vorliegt.

Zu dem in Bezug auf die mit "TCD-di-HEMA" und "TCD-di-HEA"

gekennzeichneten Monomere festgestellten Offenbarungsmangel

(siehe oben unter Punkt 2.3 b)):

2.4.10

Hierzu stellt die Kammer zundchst fest, dass das
Streitpatent diese Monomere nicht weiter definiert,
jedoch in diesem Zusammenhang in Absatz 0004 explizit
auf die in D3 offenbarten Tricyclodecan-Derivate (TCD)
verweist. In Absatz 0012 der D3 werden mehrere
beispielhafte TCD inklusive "TCD-di-HEMA" und "TCD-di-
HEA" sowie die darunter fallenden Einzelverbindungen
aufgefiihrt. Allerdings geht aus diesem Absatz nicht
eindeutig hervor, ob mit "TCD-di-HEMA" und "TCD-di-HEA"
lediglich das Urethan des HEA- und des HEMA-Monomers
gemeint ist, oder ob diese beiden Begriffe auch die

entsprechenden Ester dieser beiden Monomere umfassen.

Gleichwohl vermag diese Mehrdeutigkeit die

Ausfiihrbarkeit der vorliegenden Erfindung nicht in
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Frage zu stellen. Insbesondere zeigen die in D21 bzw.
die in D66 aufgefiihrten Daten der Beschwerdefiihrerin
glaubhaft, dass Materialien gemaB Anspruch 1, die das
HEA-Monomer in Form des Urethans (D21) bzw. in Form des
Esters (D66) in einem Gewichtsanteil von 1 bis 15 %
enthalten, die Eignung als Dental-Kompositmaterial
besitzen und den erforderlichen Quotienten B/S mit

einem Mindestwert von 35 aufweisen.

Ein Beleg dafilir, dass unter Verwendung dieser Monomere
hergestellte Materialien nicht im Dentalbereich
einsetzbar sind bzw. einen Quotienten B/S mit einem
Wert von weniger als 35 aufweisen, liegt indessen nicht
vor. Folglich bestehen fir die Kammer vorliegend keine
ernsthaften, durch nachprifbare Fakten erhartete
Zweifel bezlglich der Ausfiihrbarkeit der vorliegenden

Erfindung.

In Anbetracht der obigen Ausfiihrungen gelangt die
Kammer zu dem Ergebnis, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU der Aufrechterhaltung des
Streitpatents in der erteilten Fassung nicht

entgegensteht.

Da die weiteren Einspruchsgriinde von der
Einspruchsabteilung noch nicht gepriift wurden und
zwischenzeitlich der einzige Einspruch zuriickgenommen
wurde, wird die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zurilickverwiesen zur weiteren
Priifung, ob sie das Verfahren von Amts wegen fortsetzt
(Artikel 111 (1) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung

zurlickverwiesen zur Ausibung ihres Ermessens nach Regel

84 (2), Satz 2 EPU.
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