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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechenden 1 richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
wonach unter Bericksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen das Patent und die Erfindung, die es zum

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigen.

Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lag folgender

unabhdngiger Anspruch zugrunde:

"1l. Schaumkorper aus thermoplastischen Polyestern, mit
hoher Homogenitat, niedriger Offenzelligkeit und hoher
Schubbruchdehnung, enthalten als Modifizierungsmittel
Dianhydride von Tetracarbonsauren, dadurch
gekennzeichnet, dass der Polyesterschaum wenigstens ein
thermoplastisches Elastomer der Untergruppen
thermoplastische Styrolelastomere, thermoplastische
Kautschukvulkanisate, thermoplastische
Urethanelastomere, thermoplastische Polyamidelastomere,
thermoplastische Copolyesterelastomere und nicht
klassierte thermoplastische Elastomere enthalt, wobei
der Polyesterschaum eine Offenzelligkeit nach Airex-
Methode 19 in Anlehnung an ASTM D1056-07 von kleiner

als 8% aufweist."

In den Einspruchschriften erhoben beide Einsprechenden
Einwidnde gemdR Artikel 100(a), 100(b) und 100(c) EPU
und beantragten, das Patent in vollem Umfang zu
widerrufen.

Folgende Dokumente wurden unter anderem erwdhnt:

D3: JP 11 49883 A
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D3U: Maschinelle englische Ubersetzung von D3

D7: WO 93/12164 Al

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass

- der Gegenstand der Anspriiche 1, 8 und 10 die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU erfiuillt;

- die beanspruchte Erfindung die Erfordernisse des

Artikels 83 EPU erfiillt, und

- der Gegenstand der Anspriiche 1, 8 und 10 die
Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPU erfullt.

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 1 (im
Folgenden: die Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein und
beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und den Widerruf des angegriffenen Patents. Ihrer
Meinung nach sei der beanspruchte Gegenstand weder neu
noch erfinderisch. AuBerdem gehe er iUber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus. Zur Stitze ihrer Argumentation reichte sie
folgende Dokumente ein und beantragte, diese Dokumente

ins Verfahren zuzulassen:

D17: Erkldrung vom Herrn Alessio Morino vom
20. Juni 2017

D18: Erkladrung vom Professor Michele Laus wvom
14. Juni 2017

D20: "A Thermoplastic Elastomer Engineered for
Versatile Performance"
http://www.dupont.co.uk/products-and-services/

plastics-polymers-resins/thermoplastics/brands/
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hytrel-thermoplastic-elastomer.html

D21: DuPont™ Hytrel® Thermoplastic Polyester
Elastomer, Product Reference Guide

Mit Bescheid vom 21. Dezember 2018 teilte die Kammer

den Beteiligten ihre vorlaufige Meinung mit.

Mit Schreiben vom 14. Februar 2019 legte die
Beschwerdefiihrerin zusdtzliche Argumente betreffend die
Fragen der Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
unzulassigen Erweiterung des beanspruchten Gegenstands

vor und reichte das folgende Dokument ein:

D22: Zweite Erkladrung vom Herrn Alessio Morino vom
Februar 2018

Mit Schreiben vom 3. Marz 2019 nahm die Patentinhaberin
(im Folgenden: die Beschwerdegegnerin) erstmals
Stellung zur Beschwerde und reichte zwei Hilfsantrage
ein. Sie beantragte, die Beschwerde zurilickzuweisen,
hilfsweise, das Patent in eingeschranktem Umfang gemal

dem 1. oder 2. Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Am 20. Marz 2019 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer in Abwesenheit der Einsprechenden 2
(Verfahrensbeteiligte) statt, die mit Schreiben vom

18. Dezember 2018 mitgeteilt hatte, dass sie an der
anberaumten miindlichen Verhandlung nicht teilnehmen

werde.

Wahrend der mindlichen Verhandlung nahm die
Beschwerdegegnerin alle bisherigen Antrédge zurick und
reichte einen einzigen neuen Antrag (Hauptantrag) ein,
der sich auf die Anspriiche 1 bis 7 des Hauptantrags der

angefochtenen Entscheidung einschrankte.
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Die Beschwerdefihrerin argumentierte im schriftlichen
Verfahren und wahrend der mindlichen Verhandlung, dass
der neue Hauptantrag nicht zuladssig sei, und dass der
Gegenstand von Anspruch 1 des neuen Hauptantrags uber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Anmeldung
hinausgehe und aufgrund der Offenbarung von D3U nicht
neu sei. Sie nahm Bezug auf die in D17 und D18
dokumentierten Ergebnisse, welche beweisen sollten,
dass die in D3U hergestellten Schaumkdrper ebenfalls
eine Offenzelligkeit aufwiesen, welche nach Airex-
Methode 19 in Anlehnung an ASTM D1056-07 von kleiner

als 8% ist.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im schriftlichen
Verfahren und wahrend der miindlichen Verhandlung
hingegen, dass der neue Hauptantrag zuldssig sei, und
dass der Gegenstand von Anspruch 1 des neuen
Hauptantrags nicht tber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Anmeldung hinausgehe und gegeniiber der
Offenbarung von D3U neu sei. Ihrer Meinung nach
offenbart D3U nicht explizit Schaumkdérper, die die
beanspruchte Offenzelligkeit aufweisen. Betreffend D17
und D18 zog sie deren Ergebnisse in Zweifel und
behauptete, dass die in diesen Dokumenten erwahnten
Schaumkérper nicht nach der Lehre von D3U hergestellt
worden seien. Ihrer Meinung nach habe die
Beschwerdefiithrerin nicht hinreichend dargetan
geschweige denn bewiesen, dass die Schaumkdrper von D3

die beanspruchte Offenzelligkeit implizit offenbarten.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende 1) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent

zu widerrufen.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
das Patent in eingeschréankter Fassung auf der Grundlage
des zuletzt in der mindlichen Verhandlung vor der

Kammer eingereichten Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 2) hat keine

Antrage gestellt.

Entscheidungsgriunde

Zulassigkeit des Hauptantrags

Neuheit

Der Hauptantrag beschrankt sich auf Anspriiche 1 bis 7
des Anspruchssatzes der angefochtenen
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung. Obwohl
dieser Antrag erst wadhrend der mindlichen Verhandlung
vor der Kammer vorgelegt wurde, tragt dieser Gegenstand
offensichtlich nicht zu einer zusatzlichen Komplexitat
des Verfahrens bei. Folglich hat er auch keine negative
Wirkung auf den fortgeschrittenen Stand des Verfahrens
und begegnet keine Bedenken beziliglich der
Verfahrensdokonomie. Folglich hat die Kammer den
Hauptantrag gemal Artikel 13 VOBK in das Verfahren

zugelassen.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Neuheit des Gegenstandes
von Anspruch 1 angesichts der Offenbarung von D3U (eine

maschinelle englische Ubersetzung von D3) bestritten.

Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags betrifft einen

Schaumkorper, der folgende Komponenten enthalt:
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- Komponente A: thermoplastische Polyester

- Komponente B: Dianhydride von Tetracarbonsduren und

- Komponente C: wenigstens ein thermoplastisches
Elastomer der Untergruppe thermoplastische
Styrolelastomere, thermoplastische
Kautschukvulkanisate, thermoplastische
Urethanelastomere, thermoplastische
Polyamidelastomere, thermoplastische
Copolyesterelastomere und nicht klassierte

thermoplastische Elastomere,

wobeil der Polyesterschaum hohe Homogenitat, niedrige

Offenzelligkeit und hohe Schubbruchdehnung aufweist,

und

wobeil der Polyesterschaum eine Offenzelligkeit nach
Airex-Methode 19 in Anlehnung an ASTM D1056-07 wvon

kleiner als 8% aufweist.

Die Offenbarung von D3U

Beispiel 3 von D3U (Absatze [0027]-[0030] und [0033])

offenbart die Herstellung eines Schaumkdrpers aus:

- 100 Gewichtsteilen PET, d.h. eines
thermoplastischen Polyesters mit intrinsischer
Viskositat von 0.70, der der Komponente A des

angegriffenen Anspruchs 1 entspricht;

- 0,5 Gewichtsteile vom Pyromellitsduredianhydrid,
das der Komponente B des angegriffenen Anspruchs

entspricht; und
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- 5 Gewichtsteile Polyesterelastomere (Hytrel 4507
Toray DuPont) als Modifizierer zur Verbesserung der
Sprodigkeit, das der Komponente C des angegriffenen

Anspruchs 1 entspricht.

Weitere Bestandteile des SchaumkOrpers von Beispiel 3

sind:

- 0,01 Gewichtsteile Tetrafluroethylen; und

- 0,1 Gewichtsteile Natriumkarbonat.

Der Schaumkorper wurde mithilfe eines Tandem-Extruders
mit einem Kaliber von 65 mm in beiden Stufen
hergestellt. Als Treibmittel wurde Butan (0.3

Einheiten) verwendet.

Es ist unstreitig, dass Beispiel 3 nicht offenbart,
dass der Schaumkorper hohe Homogenitat, niedrige
Offenzelligkeit und hohe Schubbruchdehnung aufweist. Da
aber die Begriffe "hohe" und "niedrige", wie sie in
Anspruch 1 verwendet werden, keine spezifisch
definierte Bedeutung haben, miissen diese Begriffe breit
ausgelegt werden, mit der Folge, dass sie nicht zur
Einschrankung des Gegenstandes von Anspruch 1 gegeniiber

der Offenbarung von Beispiel 3 filhren.

Es ist auch unstreitig, dass Beispiel 3 nicht
offenbart, dass der Schaumkorper eine Offenzelligkeit
nach Airex-Methode 19 in Anlehnung an ASTM D1056-07 wvon

kleiner als 8% aufweist.

Die Beschwerdefilhrerin hat aber das Beispiel 3 von D3U
nachgearbeitet (siehe D17 und D18: Probe P170522C
Hytrel 4556 5%) und dadurch zur Uberzeugung der Kammer

nachgewiesen, dass der in diesem Beispiel hergestellte
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Schaumkorper implizit eine Offenzelligkeit nach Airex-
Methode 19 in Anlehnung an ASTM D1056-07 aufweist, die
in den beanspruchten Bereich fallt, d.h die kleiner als

8% ist.

In D17 ist die Herstellung eines Schaumkdrpers im
Versuchswege beschrieben, wobei Verfahrensbedingungen
verwendet wurden, die die fur die Schaumkdrper von
Beispiel 3 nachstliegenden Verfahrensbedingungen
darstellten. Nach D18 (Tabelle auf Seite 4) weist der
nachgearbeitete Schaumkdrper eine Offenzelligkeit wvon
4,7+ 0,2% auf, die damit weit unter dem beanspruchten

Obergrenzwert von 8% liegt.

Trotz der unbestritten sachlich bestehenden und von der
Beschwerdegegnerin geriigten Unterschiede zwischen der
Herstellung des Schaumkorpers der Probe P170522C und
einem Schaumkdrper nach Beispiel 3 ist die Kammer aus
folgenden Grunden der Auffassung, dass der Schaumkdrper
von Beispiel 3 eine Offenzelligkeit aufweist, die in

den beanspruchten Bereich fallt.

Die Komponente A (thermoplastischer Polyester)

In der Probe P170522C wurde als Komponente A

"M&G Cleartuf P76 PET" mit einer Viskositat wvon 0,74
anstelle des in Beispiel 3 eingesetzten Polyesters mit
einer Viskositat von 0,70 verwendet. Der Unterschied
von 0,04 ist allerdings sehr klein, vor allem in
Anbetracht der Verwendung von Pyromellitsduredianhydrid
flir die Herstellung des Schaumkorpers (Absatz [0028]),
das die Rolle eines Kettenverlangerers der Komponente A
spielt und eine Viskositatserhdhung dieser Komponente
bewirkt. Wie die Beschwerdefihrerin erklart hat, ist
dem Fachmann im Bereich der Polyester-Extrusionsschaume

bewusst, dass die verwendete Menge des
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Kettenverlangerers (Komponente B), d.h. 0,5
Gewichtsteile, eine so massive Erhohung der
Endviskositat des Polyesters der Komponente A
verursacht, dass der kleinere Unterschied in der

Ausgangsviskositat unbeachtlich bleiben kann.

Der genannte Einfluss der Komponente B
(Kettenverlangerer) auf die Endviskositat der
Komponente A ist auch im streitigen Patent selbst
offenbart (Seite 3, Zeilen 43-48).

Die massive Einwirkung von sogar noch kleineren Mengen
des Kettenverlangerers (im Vergleich zur in der Probe
P170522C und im Beispiel 3 verwendeten Menge) auf die
Viskositat der Komponenten ist auch in D7 gezeigt. In
Beispiel 2 wurde etwa die Ausgangsviskositdt vom 0.70
dl/g eines Polyesters (PET) durch Kettenverlidngerung
mit 0,15 Gew® vom Pyromellitsauredianhydrid auf

0.92 dl/g gesteigert. Die Beschwerdegegnerin hat keinen

Beweis eingereicht, um das Gegenteil zu zeigen.

Daher ist offenkundig, dass der kleinere Unterschied
von 0,04% in der Ausgangsviskositdt der Komponente A
keinen bedeutenden Einfluss auf die Endviskositat
dieser Komponenten hat und daher auch nicht auf die
Eigenschaften, einschlieBRlich der Offenzelligkeit, des

Schaumkorpers von Beispiel 3.

Die Komponente C (thermoplastisches Elastomer)

In der Probe P170522C wurde als Komponente C "Hytrel
4556" eingesetzt anstelle des im Beispiel 3
eingesetzten "Hytrel 4507". Die Beschwerdefiithrerin hat
erklart, dass sie "Hytrel 4507" nicht verwendet habe,
weil dieses Produkt auf dem Markt nicht mehr erhdaltlich

gewesen sei. Dem Fachmann sei aber angesichts des
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Coding Systems des Herstellers der Hytrel® Produkte
(D20 und D21) klar, dass "Hytrel 4556" &aquivalent zu
"Hytrel 4507" gewesen sei.

Die Beschwerdefihrerin verwies hierzu insbesondere auf
D21 (Seite 2, unter "Block Copolymer"), wonach die
Eigenschaften des thermoplastischen Polyesterelastomers
durch das Verhdltnis von harten zu weichen Segmenten
und die Zusammensetzung der Segmente bestimmt werden
konnen. Sie war weiterhin der Auffassung, dass, da
"Hytrel 4507" und "Hytrel 4556" die gleiche
Blockcopolymerstruktur und auch die gleiche Shore D
Harte hatten (beide tragen im Coding System die
gleichen zwei ersten Ziffern, d.h. "45", die die Shore
D Harte kennzeichnen), der Fachmann daraus schlieBen
wlirde, dass beide Elastomere technisch aquivalent
seien, und dass sie daher eine aquivalente

Offenzelligkeit aufweisen missen.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch auf die Beispiele des
streitigen Patents hingewiesen, die zeigten, dass
selbst dann, wenn keine Komponente C verwendet wiirde
(Vergleichsbeispiel der Tabelle 2), der Schaumkdrper
eine Offenzelligkeit von kleiner als 8% aufweist (sie
betragt tatsachlich 5.2%). Die Beschwerdefiihrerin hat
weiter erklart, dass Komponente C zwar wohl auf andere
Eigenschaften des Schaumkorpers einen Einfluss haben

konne, nicht aber auf dessen Offenzelligkeit.

Auch in diesem Fall, hat die Beschwerdegegnerin keinen
technischen Beweis eingereicht, um das Gegenteil zu

zeigen.

Auf dieser Basis kommt die Kammer bei Wirdigung der
Gesamtumstande zu dem Ergebnis, dass die Verwendung von
"Hytrel 4556" in der Probe 170522C anstelle des im
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Beispiel 3 eingesetzten "Hytrel 4507" keinen
bedeutsamen Unterschied in der Offenzelligkeit

verursacht.

Die Beschwerdegegnerin hat wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer zum ersten Mal vorgetragen,
dass die Hytrel Elastomere aufgrund der
unterschiedlichen zwei letzten Ziffern im Coding System
von D21 auch unterschiedliche Eigenschaften,
einschlieBlich die Offenzelligkeit, hatten. Diese zu
spat geltend gemachte Analyse des Inhalts von D21, die
fir die Kammer iberraschend war, wurde gemaB Artikel 13
VOBK mit Blick auf das spate Stadium des Verfahrens

nicht in das Verfahren zugelassen.

Natriumkarbonat

Es ist zwar zutreffend, dass in der Probe P170522C kein
Natriumkarbonat verwendet wurde, wahrend dagegen in
Beispiel 3 Natriumkarbonat (0,1 Gewichtsanteile)
zugesetzt wurde. Natriumkarbonat ist aber in diesem
technischen Gebiet als Mittel zur Steuerung der
ZellgrdBe und der Zellverteilung im Schaum bekannt
(siehe Streitpatent: Seite 4, Zeilen 37-40). Da bei der
Herstellung der Probe P170522C kein Natriumkarbonat
verwendet wurde, waren die Bedingungen bei der
Herstellung des SchaumkoOrpers eigentlich sogar
schwieriger als bei der Herstellung des SchaumkoOrpers
von Beispiel 3. Es folgt daraus, dass der Schaumkorper
von Beispiel 3 eine Offenzelligkeit ausweisen soll, die
kleiner ist als die Offenzelligkeit der Probe

P170522C.
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Treibmittel

Die Probe P170522C wurde mit Cyclopentan (1,9 Gew.%)
als Treibmittel anstelle des in Beispiel 3 eingesetzten
Butans (0,3 Einheiten) hergestellt. Die Bedingungen der
Herstellung der Probe P170522C mit Cyclopentan

(1,9 Gew.%) sind aber als weitaus schwieriger im
Vergleich zu denen von Beispiel 3 anzusehen, weil dort
eine groRBere Menge an Treibmittel (1,9% Cyclopentan im
Vergleich zu 0,3% Butan) verwendet wurde. Es folgt
daraus, dass der SchaumkOrper von Beispiel 3 eine
Offenzelligkeit aufweisen soll, die kleiner ist als die
Offenzelligkeit der Probe P170522C.

Die Extrusionsparameter

Bei der Herstellung der Probe P1700522C wurde ein
Extruder der Typenbezeichnung BC 180 von BCFoam Srl mit
einem Durchmesser von 180 mm eingesetzt, anstelle des
in Beispiel 3 eingesetzten Tandem-Extruders mit einem
Durchmesser von 65 mm. AuRerdem wurde keine explizite
Temperatur angegeben, mit der gearbeitet wurde, wahrend
indessen in Beispiel 3 von D3U die Temperatur im
Extruder angegeben wurde, die zwischen 240°C - 285°C
variierte. Die Beschwerdegegnerin, die auf diese
Unterschiede hingewiesen hat, hat aber keinen Beweis
dafir vorgelegt, dass diese Unterschiede auch zu einem
beachtlichen Unterschied bei der Offenzelligkeit

fuhren.

Hier berilicksichtigt die Kammer nun, dass das
Streitpatent selbst nicht offenbart, dass diese
Parameter einen Einfluss auf die Offenzelligkeit des
Schaumkorpers hatten. Tatsachlich ist in Absatz [0027]
offenbart, dass flr die Herstellung des beanspruchten

Schaumkorpers verschiedene Typen von Extrudern unter
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einem breiten Bereich von Temperaturen und
Verweilzeiten verwendet werden kdénnten. Infolgedessen
scheint die Beschwerdegegnerin selbst nicht davon
ausgegangen zu sein, dass diese Parameter einen
Einfluss auf die Offenzelligkeit des Schaumkdrpers
haben. Hinzu kommt aber wiederum, dass zumindest
beziiglich der Verweilzeit und der Temperatur im
Extruder in D17 angegeben ist (Seite 3, Zeilen 3-5),
dass bei der Herstellung der Probe P1700522C den im
Beispiel 3 von D3U enthaltenen Anweisungen gefolgt
wurde. Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die
Extrusionsparameter bei der Herstellung der Probe
P1700522C und der Herstellung des Schaumkdrpers wvom
Beispiel 3 keine unterschiedlichen Folgen fir die
Offenzelligkeit haben kénnen. Folglich ist mit
hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass auch
ein Schaumkorper gemdB Beispiel 3 eine Offenzelligkeit

von kleiner als 8% aufweist.

In Anbetracht der obigen Ausfiihrungen kommt die Kammer
zu dem Ergebnis, dass das Beispiel 3 aus D3U mit der
Probe P1700522C zutreffend nachgearbeitet wurde und
dass ein derart hergestellter Schaumkorper die
streitentscheidenden Eigenschaften wie mit dem
Streitpatent beansprucht aufweist. Folglich ist der

Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegeniiber D3U.

Die Beschwerdefiihrerin hat daneben auch argumentiert,
dass der Gegenstand von Anspruch 1 die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU nicht erfiille. Da aber die

Kammer bereits zu dem Schluss gekommen ist, dass der
Gegenstand dieses Anspruchs angesichts D3U nicht neu

ist, eribrigt sich die Erdrterung dieser Frage.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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