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Sachverhalt und Antréage

Die am 31. August 1993 unter Beanspruchung der Prioritat
ei ner deut schen Voranmel dung (4236717) vom

30. Cktober 1992 eingereichte europdi sche Patent -

anmel dung Nr. 93 113 868.9 mt der Vero6ffentlichungs-
numrer 0 594 977 und dem von der Recherchenabteil ung
abgednderten Titel "Biologisch abbaubare Fornkorper aus
G anul at perl en" wurde von der Priafungsabteilung mt

Ent schei dung vom 23. Septenber 1997 zurickgew esen. D e
Zur ickwei sung erfol gte auf der G undl age von am

28. Juni 1997 eingereichten, mt der urspringlichen
Fassung wortgl ei chen Ansprichen 1 bis 6.

Anspruch 1 lautete we folgt:

" 1. For nk6r per aus auf geschaunten, in einer

geschl ossenen Form (25) zum ndest teilweise mteinander
ver bundenen Granul at perlen (18), dadurch gekennzei chnet,
dalR die G anul atperlen (18) aus bi ol ogi sch abbaubarem
Mat eri al bestehen und mtei nander verklebt sind."

Di e Anspriche 2 bis 6 betrafen bevorzugte Ausfihrungs-
formen des Fornkorpers nach Anspruch 1.

1. Al's Gund fur die Zurickwei sung nannte di e angefocht ene
Ent schei dung fehl ende Zusti mmung zu einer zur Erteilung
vor geschl agenen Fassung der Unterl agen genal3 ei nem
H | fsantrag der Annel derin (Beschwerdef threrin)

(Regel 51 (5) EPU) und fehl ende Neuheit des Gegenstandes
des Anspruchs 1 vom 28. Juni 1997 gegenuber der
Druckschrift

D1: EP-A-0 376 201
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und verw es wegen der Einzel heiten auf das Protokoll| der
nmindl i chen Ver handl ung vom 12. Mirz 1997, das am

25. Marz 1997 zur Post gegeben worden war, und auf eine
Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU vom 15. Mai 1997.

Der Gegenstand von Anspruch 1 wurde als nicht

unt er schei dbar von den Erzeugni ssen gemald D1 erachtet.
Da Stéarke nicht thernoplastisch sei, weise das bekannte
Produkt nach Aufschaunmen der Starke mttels eines
Extruders unter Warne- und Wasserdanpfeinflul® ebenfalls
G anul atperlen auf. D e Verwendung ei ner geschl ossenen
Form sei nicht relevant, weil ein Verfahrensnerkna

kei ne Ei nschrdnkung bei ei nem Produktanspruch bew rke.

Am 14. Novenber 1997 hat di e Beschwerdef ihrerin gegen
di ese Entschei dung unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwer degebihr Beschwer de er hoben und am

24. Januar 1998 unter Bei behaltung des am 28. Juni 1997
ei ngerei chten Anspruchssatzes di e Beschwerde begrindet.
Si e machte aulRerdem ei nen Verfahrensfehl er wegen nicht
begr indet er Vernei nung von in der Anmel dung

beschri ebenen techni schen Ergebni ssen durch die

Pr Gf ungsabtei | ung geltend und beantragte die
Rickerstattung der Beschwerdegebihr. Hilfsweise
beantragte sie eine mindliche Verhandl ung.

i) D e Beschwerdefdhrerin trug i mwesentlichen vor,
dall anmel dungsgendald durch die Einstellung der
Ver f ahr enspar anet er auch bei m Verkl eben i hrer
Qoerfl achen die Struktur der Ganul atperlen im
Endpr odukt i mwesentlichen erhalten bleibe. In D1
wirden di e Starkekorner des Ausgangsmaterials be
hoher Tenperatur i m Extruder nicht nur
ver schwei Bt, sondern zu einer imwesentlichen
honbgenen Masse verschnol zen. Dagegen werde
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anmel dungsgenéld ein industriell reproduzierbares
Zwi schenpr odukt, die aufgeschéunten G anul at -
perl en, erst nach seiner Expandi erung durch
Ver kl eben ei ner Vielzahl solcher Perlen in die
Form al s For nkor per gebracht.

i) Zur erfinderischen Tatigkeit |egte sie dar, der
Fachmann hatte erwartet, dalR die Perlen bei
Ei nsatz von Wasserdanpf zerfallen und sich
auf | 6sen wirden (siehe Spalte 1, Zeile 45 bis
Spalte 2, Zeile 5 der EP-A, bzw. Seite 3, erster
vol | st andi ger Absatz der urspringlichen
Unterlagen). Es seien ihmkeine Mttel angegeben
wor den, sol che Perlen hinreichend fest zu
ver bi nden, um ei nen Fornkorper mt genugender
mechani scher Bel astbarkeit zu erhalten. Die Lehre
von D1 fidhre den Fachmann eher zu ei nem
Extrusi onsverfahren, welches direkt die fertigen
Ver packungskor per ergebe, statt ein Zw schen-
produkt herzustellen, das dann nach Zw schen-
| agerung noch zum Endpr odukt verkl ebt werde.

i) AuBerdem rei chte di e Beschwerdef Uhrerin am
2. Februar 1998 ein Mister ein.

| V. I n ei ner der Ladung zur mindlichen Verhandl ung
bei gef igten Anl age vom 9. Dezenber 1999 wurden
ver schi edene Bedenken des Berichterstatters gegen die
oben genannte Anspruchsfassung, insbesondere wegen ihrer
sehr weiten Fornmnulierung, angesprochen. Daneben wurde
auf die wahrend des Prifungsverfahrens unter Artikel 115
EPU von einer dritten Partei genannte Druckschrift

D2: US- A-5 106 880,
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sow e Wderspriuche zw schen der Anspruchsfassung und der
Beschwer debegr tiindung hi ngew esen.

Auch wurden Zwei fel gegeniber dem geltend gemachten
Ver f ahr ensf ehl er angedeut et .

Darauf hin fand am 17. Mai 2000 ei ne personliche
Ricksprache zw schen dem Vertreter der Beschwerde-
fdhrerin und dem Berichterstatter statt, in der die oben
genannt en Bedenken und Fragen zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit gegenuber den bei den Dokumnenten
weiter diskutiert sowi e die Verkl ebung von geschéaunten
St ar ke- Granul at perl en vom Vertreter der Beschwerde-
fdhrerin vorgefuhrt wurden.

Am 19. Mai 2000 reichte di e Beschwerdefihrerin einen
neuen Anspruchssatz mt drei Produktansprichen, einen
Beschr ei bungsei nschub, in dem di e bei den Druckschriften
abgehandelt wurden, sowi e weitere Argunente zur

Pat ent f &hi gkeit gegentber dem zitierten Stand der
Techni k ein.

Di e nmindl i che Verhandl ung fand am 30. Mai 2000 statt.
Auch hier wurde die Verkl ebung von Starke-G anul at perl en
und dar dber hinaus die Aufl 6ésung sol cher Perlen durch

ei ne groRere Wassernenge denonstriert.

Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wurde
zur ickgezogen und ein einziger neuer Patentanspruch als

G undl age fur einen einzigen Antrag eingereicht:

"For nkor per aus auf geschaunt en, bi ol ogi sch abbaubaren
Granul atperlen, erhaltlich durch

1. Herstellung einer viskosen Masse aus i mwesentlichen
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St ar ke oder Starke, Pol yvinyl al kohol und Wasser in
ei nem Extruder

2. Wberfihren di eser Masse durch Aufschaunmen und
Schnei den in G anul at perl en,

3. Einfullen der Ganulatperlen in eine Formmt der
gewinschten Kontur des zu bil denden Festkorpers und

4. Verkl ebung der Cberfl a&chen der G anul atperl en durch
War nebehandl ung unt er Zuf ihrung von trockenem Danpf
oder Hei Bluft mt einer relativen Restfeuchte von
weniger als 5 %"

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die Zurickwei sungs-
ent schei dung vom 23. Septenber 1997 auf zuheben und ein
Pat ent auf der G undl age des in der mindlichen

Ver handl ung ei ngerei chten, einzigen Patentanspruchs zu
erteil en.

Ent schei dungsgr inde

1428.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Anspruchswor t | aut

Nach Ansicht der Kanmmer erl aubt die urspringliche

O f enbarung der Pat entannel dung ni cht, den beanspruchten
For nkor per ausschlielRlich durch strukturelle Merkmal e zu
definieren. Nach gefestigter Rechtsprechung kann der
beansprucht e Gegenstand stattdessen durch ein Verfahren
zu seiner Herstellung gekennzei chnet werden, sofern er
al s sol cher die Voraussetzungen der Patentierbarkeit
erfullt und nicht anders definiert werden kann (RSpr BK
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3. Auflage, 1999, Kapitel 11.B.6 bis 6.5).
Artikel 123 (2) EPU

Der einzige Patentanspruch erfullt di e Bedi ngungen des
Artikels 123 (2) EPU. Sein Gegenstand ergi bt sich aus
fol genden Stellen in der urspringlich eingereichten
Fassung der Annel dung: Anspriche 1, 2, 5 und 6, Seite 2,
Zeilen 11 bis 17, Seite 3, Zeilen 20 bis 23, Seite 4,
Zeilen 3, 6 bis 12 und das Ausf dhrungsbei spi el .

Artikel 84 EPU

Der vorliegende einzige Anspruchs ist klar, knapp gefalit
und durch di e Beschrei bung gestiutzt (vgl. den

vor st ehenden Absatz) und erfullt daher nach Uberzeugung
der Kammer die Erfordernisse des Artikels 84 EPU

St and der Techni k

D1 beschrei bt biol ogi sch abbaubares Packungsmaterial mt
guter Elastizitat und Konpressionsei genschaften, das
expandierte Starke mt niedriger Dichte und

geschl ossenen Zellen enthalt. Die Starke wird bei einem
Feucht egehalt von hdchstens 21 % bei Tenperaturen von
150 bis 250 °C extrudiert. Das Produkt kann je nach Art
der Verwendung als solches in | oser Form oder nach

For ngebung ei ngesetzt werden. Als Beispiele fir

For nkér per werden Platten, zylindrische und strang-
form ge Produkte, Kartons, Behalter, Steigen oder

Tabl etts, Tassen und Schal en genannt (Seite 3, Zeilen 5
bis 7, 12 und 15, 29 bis 41).

Die Form des Koérpers wird durch die Extruderdisen
besti mt oder durch nachfol gendes Ther nof ormen erhal ten.
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Bei m | et zt genannten Verfahren wird das noch hei Re
fornbare Extrudat oder das Material nach Erhitzen, z. B
als extrudierte Starke-Platte, unter Druck oder Vakuum
in eine Formgepref3t (ungefornt). Cegebenenfalls kann es
auch beschnitten oder zugerichtet werden (Seite 4,

Zeile 50 bis Seite 5, Zeile 6; Seite 6, Zeilen 21 bis
25) .

3.2 D2 beschrei bt ein plastisches geschauntes Material, das
al s Aggregat von Einzelteilchen in einer Mtrix
ausgebil det ist. Die Einzelteilchen werden aus im
wesent | i chen ei nzel nen Zel | ul osefasern und einer als
"cel lul ose starch" bezeichneten Stéarke hergestellt und
enthalten eine Vielzahl von durch ein Schaunmungsmttel
erzeugten geschl ossenen Gasbl asen. Die Matrix aus den
gl ei chen Konmponenten unschliel3t di ese Einzelteil chen,
ist offenzellig und halt das Aggregat in einer
geonetrischen Form (Spalte 1, Zeilen 34 bis 44 und

Anspruch 1).
4. Neuhei t
4.1 In D1 werden neben der Extrusion des Starkematerials zu

Platten, zylindrischen oder strangform gen Produkten
auch Spritzgi eBen, Bl asformung, Extrusions-Bl asformng
und Prefl3f ormung genannt. Allen diesen Verfahren ist
genei nsam dall das erhal tene Produkt eine gleichfdrm ge
geschl ossenzel lige Struktur mt kleinen ZellgrdofRRen
aufwei st (Seite 3, Zeilen 29 bis 33; Seite 5, Zeilen 7
bis 9, 18/ 19 und 27 bis 30).

Al's einzige nigliche Nachbear bei tungen sol cher Produkte
mt gleichformger Struktur wrd das Ther nof or nen,

Schnei den und Zurichten beschrieben (Seite 4, Zeile 50
bis Seite 5, Zeile 6; Seite 6, Zeilen 21 bis 25). Dabei

1428.D Y A
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wird ein Fornkérper als sol cher nmechani sch ungef ornt
oder einer vol umenreduzi erenden Bearbeitung unterzogen,
nicht aber - wie in der vorliegenden Patentannel dung -
ei n verschaunt es granul at perl enf 6rm ges Zw schenpr odukt
m t ei nander zu ei nem For nkor per oberfl achi g verkl ebt,
wodur ch eine nicht gleichformge Struktur resultiert.

D2 unfallt neben Stéarke auch Zel |l ul osefasern sow e zwei
Phasen, di e geschl ossenzelligen Aggregate und die

of fenzel lige Matri x. Dengegentber sind die verschaunten
G anul at perl en durch Verkl ebung i hrer Cberfl &chen direkt
m tei nander, also matrixfrei, verbunden und ergeben
dadurch den in der vorliegenden Annel dung beanspruchten
For nkor per .

Di ese strukturellen Unterschiede sind durch das
vorgel egte Muster und durch di e oben genannten
Vor f ihrungen, u.a. in der nundlichen Verhandl ung,
Uber zeugend denonstriert worden.

Folglich erfullt der beanspruchte Gegenstand nach

Uber zeugung der Kammer gegeniiber dem zitierten Stand der
Techni k die Erforderni sse von Artikel 54 (1) und (2) EPU
und gilt damt als neu

Auf gabe und Ldsung

D e Patentannel dung betrifft biol ogi sch abbaubare
For nkor per .

Sol che Produkte sind aus der Druckschrift D1 bekannt,
di e von der Kanmer wi e schon von der Prifungsabteil ung
al s nadchster Stand der Techni k angesehen wird. D e
dortigen Produkte werden in einem Arbeitsschritt durch
Auf schaunen ei ner begrenzte Wassermengen ent hal t enden
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St arke bei erhohter Tenperatur erhalten. Gegebenenfalls
kann der so erhaltene Fornkorper mt gl eichfdrm ger
geschl ossenzel | i ger Struktur bei erhdhter Tenperatur
noch unter Ei nwirkung von Druck oder Vakuum ungef or nt
geschnitten und/ oder zugerichtet werden.

Abgesehen vom anderen Material (Starke statt Pol ystyrol)
geht D1, insbesondere imHi nblick auf Abféalle durch
Schnei den und Zurichten, nicht Gber den in der
ursprungl i chen Fassung der vorliegenden Annel dung
erwahnten Stand der Techni k hinaus, wie er in Spalte 1
Zeilen 5 bis 20 der verdffentlichten Annel dung bzw. im

| etzten Absatz der Seite 1 und Absatz 1 auf Seite 2 der
ursprunglich eingerei chten Fassung beschrieben i st.

W e insbesondere aus dem Bei spiel und der zugehorigen
Zei chnung der Annel dungsunt erl agen zu ent nehnen i st,
kann di e dengegeniber zu | dsende Aufgabe darin gesehen
wer den, diese Nachteile des Standes der Technik zu

ver nei den und je nach Bedarf Fornkorper bereitzustellen,
di e auf einemeinheitlichen, |agerfahigen Zw schen-
produkt beruhen und daraus direkt in der gewinschten
Form herstell bar sind (Seite 5 Zeilen 7 bis 12 und 15
bis 18 der urspringlichen Fassung).

D ese Aufgabe soll durch Fornkorper aus auf geschaunten,
bi ol ogi sch abbaubaren G anul at perl en gel 6st werden, die
durch ein vierstufiges Verfahren gemal3 Anspruch 1
erhaltlich sind.

Nach dem Bei spi el der Annel dung kann di e Aufgabe auch
al s gel 6st angesehen werden, denn die erhaltenen
Produkt e wei sen ei ne den bekannt en Kunst st of f or nkor pern
ver gl ei chbare mechani sche Stabilitat und Ruckstell -

fahi gkeit auf (vorletzter Absatz der Beschreibung).
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Erfinderi sche Tatigkeit

Es bl ei bt daher noch zu entschei den, ob sich die
angebot ene Losung fur den Fachmann i n nahel i egender
Wei se aus dem Stand der Techni k ergab.

W e dargel egt, unterscheidet sich der CGegenstand des

ei nzi gen Anspruchs von dem bekannten For nkdr per durch
eine nicht einheitliche Struktur des Schaummaterials, in
der die Cberfl a&chen der im Fertigprodukt noch
erkennbaren Granul at perl en mtei nander verkl ebt sind.
Fir eine solche Struktur gibt Dl keinerlei Anregung.
Vielmehr wird dort ein z. B. durch Extrusion
hergestelltes gleichférmges ("uniform closed cel
structure”) Rohprodukt entweder als | oses Packmateri al
ei ngeset zt oder, ausgehend von Pl atten, einem
Ther nof or men unterworfen und anschliefRend allenfalls
noch beschnitten oder zugerichtet. Die innere Struktur
des Materials andert sich hierdurch in kei nem Fal
(Seite 3, Zeilen 12 und 15; Seite 5, Zeile 19; Seite 8,
Zeilen 21 bis 25).

In D2 werden zwar Fornkorper ungl ei chf 6rm ger Struktur
of fenbart, allerdings ohne genaue Beschreibung ihrer
Herstellung. Die dortige Struktur der Fornkorper unfalit
zudem zwei unterschi edli che Phasen, Aggregate und ei ne
Matrix, in die die Aggregate eingebettet sind. D e

bei den Phasen setzen sich jeweils aus zwei unter-

schi edlichen Materialien zusammen, wovon ei nes

Cel I ul osefasern sind. D e Aufschaunmung erfol gt durch ein
chem sches Treibmttel ("gas-generating agent”,

Spalte 1, Zeilen 39 und 42, Fig. 3 und 4).

D eses Dokunent gi bt keinerlei Anregung, auf eine
wesent | i che Konponente, die Cellul osefasern, zu
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verzi chten und stattdessen vorgeschaunte G anul at perl en,
die auf einer imwesentlichen aus Starke oder Starke,
Pol yvi nyl al kohol und Wasser hergestellten honpgenen

vi skosen Masse basieren, an i hren Qoerfl &chen ohne
zusét zl i chen Kl ebstoff mteinander unter gleichzeitiger
For ngebung zu verkl eben und damt Abféalle durch

Schnei den oder Zurichten zu vernei den.

Schon im Hi nblick auf die unterschiedlichen
Ausgangsmaterialien in den bei den Entgegenhal t ungen
kommt eine Konbi nati on der Lehren der Druckschriften
nach Uberzeugung der Kanmer fir den Fachmann nicht in
Betracht. Zudem wiirde sel bst i hre Konbi nati on nicht ohne
weiteres und folgerichtig zur beanspruchten LOsung

f Ghren.

Aus di esen G inden kommt die Kanmer zu der Feststell ung,
dall der einzige Anspruch des vorliegenden Antrags der
Beschwer def Uhrerin auf der fir eine Patenterteil ung
erforderlichen erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU beruht.

Da di e Beschrei bung noch an den Wortl aut des

Pat ent anspruchs angepalit werden nuf3, ist die Annel dung
an die Prifungsabteilung mt der Anordnung zurlick-
zuverwei sen, auf der Basis des in der nundlichen

Ver handl ung ei ngerei chten Anspruchs und ei ner daran noch
anzupassenden Beschrei bung ein Patent zu erteilen
(Artikel 111 (1) EPU).

I n di esem Zusammenhang erscheint die weitere
Uber ar bei tung von Absatz 2 des am 19. Mai 2000

ei ngerei chten Beschrei bungsei nschubes i m Hi nblick auf
D2, Spalte 1, Zeilen 34 bis 44 und Anspruch 1

not wendi g. Der korrigierte Einschub sollte dann die
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Passage auf Seite 2, Zeilen 11 bis 15 der urspringlichen
Fassung erset zen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die Vorinstanz zurickverw esen
mt der Anordnung, ein Patent mt demin der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Patentanspruch und daran noch
anzupassender Beschrei bung zu erteilen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. Gérardin

1428.D



