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Sachverhalt und Antréage
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Di e international e Annel dung PCT/ EP 99/01436 mt der
i nternational en Veroffentlichungsnunmer WO 9947602 wur de
am5. Marz 1999 angenel det.

Die Anspruche 1 und 4 lauten wie fol gt:

"1l. Opake, biologisch abbaubare und konpostierbare Folie,
dadurch gekennzei chnet, dal3 sie eine biaxiale
Orientierung aufwei st und aus ei nem oder allesant mt
anor gani schen Ful |l stof fen gefdllten, biologisch
abbaubaren und konposti erbaren Pol yner besteht sowie mt
maxi mal 5 Gew. - % Nukl ei erungsmtteln und maxi mal 5 Gew. -
% der ublichen Stabilisatoren und Neutralisationsmttel
und mexi mal 5 Gew.-% der ublichen Qeit- und Trennmtte
sow e maxi mal 5 Gew. -% der ublichen Antiblockmttel

ent hadl t, wobei die Konzentrationsangaben auf die

CGesanmt masse der Folie bezogen sind. Dabei kénnen auch
di e Nukl ei erungsmttel oder Antiblockmttel zu den

anor gani schen Ful |l stoffen z&ahl en und ebenfalls eine
opake Qberfl &che erzeugen.”

"4, Folie, gemalR Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzei chnet, dall es sich bei dem oder den Pol ynmeren
um al i phati sche oder teilaromati sche Pol yester aus

A) aliphatischen bifunktionellen Al kohol en, bevorzugt
I inearen C, bis Ci-Di al kohol en wi e bei spi el swei se
Et handi ol , But andi ol, Hexandi ol oder besonders
bevor zugt But andi ol und/ oder gegebenenfalls
cycl oal i phati schen bi funktionell en Al kohol en,
bevorzugt mt 5 oder 6 C Atonen imcycl oaliphatischen
Ring, w e beispiel sweise Cycl ohexandi net hanol ,



1821.D

B)

- 2 - W 0003/ 00

und/ oder teilweise oder vollstandig statt der Diole
nonomner e oder oligonere Pol yole auf Basis

Et hyl engl ykol , Propyl engl ykol , Tetrahydrofuran oder
Copol ynere daraus mt Mol ekul argewi chten bis 4000,
bevor zugt bis 1000, und/oder gegebenenfalls geringen
Mengen ver zwei gt en bi funktionell en Al kohol en,

bevor zugt G- Ci»- Al kyl di ol en, wi e bei spi el swei se
Neopenty[|] gl ykol, und zusatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionellen Al koholen w e

bei spi el sweise 1,2, 3-Propantriol oder

Tri met hyl ol propan sowi e aus al phati schen

bi funkti onell en Sduren, vorzugswei se G- Cip-

Al kyl di car bonsauren, w e bei spi el swei se und bevor zugt
Ber nst ei nsaure, Adi pi nsaure und/ oder gegebenenfal |l s
aromati schen bi funktionellen Sauren w e

bei spi el swei se Ter epht hal sadure, |sophthal saure,

Napht hal i ndi car bonsaure und zusatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionellen Sauren w e

bei spi el sweise Trinellitsaure oder

aus saure- und al kohol funktionalisierten Bausteinen,
vorzugsweise mt 2 bis 12 C Atonen in der Al kylkette
bei spi el swei se Hydr oxybuttersaure,

Hydr oxyval eri ansédure, M| chsaure, oder deren

Derivaten, beispielswise e Caprolacton oder Dilactid,

oder einer M schung und/ oder einem Copolynmer aus A und B,

wobei die aromati schen Saduren nicht nehr als 50 Gew. - %

Anteil, bezogen auf alle Sauren, ausmachen;

al i phati sche oder teilaromati sche Pol yesterurethane aus

@)

al i phati schen bi funktionellen Al kohol en, bevorzugt
linearen G, bis Cyo Di al kohol en wi e bei spi el swei se
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Et handi ol , Butandi ol , Hexandi ol , besonders bevorzugt
But andi ol und/ oder gegebenenfalls cycl oali phatischen
bi funkti onel |l en Al kohol en, vorzugsweise mt GCs- oder
Cs- cycl oali phati schem Ring, w e beispi el swei se

Cycl ohexandi met hanol , und/ oder teilweise oder

vol | standig statt der Diole nononere oder oligonere
Pol yol e auf Basis Ethyl engl ykol, Propyl engl ykol,

Tet r ahydr of uran oder Copol ynere daraus mt

Mol ekul ar gewi chten bi s 4000, bevorzugt bis 1000,

und/ oder gegebenenfal I s geringen Mengen verzwei gten
bi funkti onell en Al kohol en, vorzugswei se GCs- Ci2

Al kyl di ol en, wi e bei spi el swei se Neopenty[|]gl ykol,
und zusatzlich gegebenenfal |l s geringen Mengen
héher f unkti onel | en Al kohol en, vorzugswei se G- Ci2-

Al kyl pol yol en, wi e bei spi el sweise 1,2, 3-Propantri ol
oder Trinethyl ol propan sowi e aus al i phati schen

bi funkti onell en Sduren, vorzugswei se G- Cip-

Al kyl di car bonsduren, w e bei spi el swei se und bevor zugt
Ber nst ei nsaure, Adi pi nsdure, und oder gegebenenfalls
aromati schen bi funktionellen Sauren w e

bei spi el swei se Ter epht hal sadure, |sophthal saure,

Napht hal i ndi car bonsaure und zusatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionellen Sauren w e

bei spi el sweise Trinellitsaure oder

aus saure- und al kohol funktionalisierten Bausteinen,
vorzugsweise mt 2 bis 12 C Atonen, beispiel sweise
Hydr oxybutt erséure, Hydroxyval eri ansédure, M| chsaure,
oder deren Derivaten, beispielsweise e Caprolacton
oder Dilactid,

oder einer M schung und/ oder einem Copolynmer aus C und D,

wobei die aromati schen Sduren nicht nehr als 50 Gew. - %
Anteil, bezogen auf alle Sauren, ausmachen;
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E) aus dem Reaktionsprodukt von C und/oder D mt
al i phati schen und/ oder cycl oal i phati schen
bi funktionell en und zuséatzlich gegebenenfalls
hoher f unkti onel l en | socyanaten, mt vorzugsweise 1
bis 12 C Atonmen bzw. 5 bis 8 C-Atonen im Falle von
cycl oal i phati schen | socyanaten, z.B
Tetramet hyl endi i socyanat, Hexanet hyl endi i socyanat,
| sophor ondi i socyanat, gegebenenfalls zuséatzlich mt
I i nearen und/ oder verzwei gt en und/ oder
cycl oal i phati schen bi funktionellen und/ oder
héher f unkti onel | en Al kohol en, vorzugswei se G- Ci2-
Al kyl di - oder -polyole bzw. 5 bis 8 CAtonmen im Falle
von cycl oal i phati schen Al kohol en, z.B. Ethandi ol ,
Hexandi ol , But andi ol , Cycl ohexandi net hanol, und/ oder
gegebenenfal I s zusatzlich mt |inearen und/ oder
ver zwei gt en und/ oder cycl oal i phati schen
bi funkti onel |l en und/ oder hoherfunktionell en Am nen
und/ oder Am noal kohol en mt vorzugsweise 2 bis 12 C
Atonmen in der Al kylkette, z.B. Ethylendi am n oder
Am noet hanol , und/ oder gegebenenfalls weitere
nodi fi zierte Am ne oder Al kohole w e bei spi el swei se
Et hyl endi am noet hansul fonsaure, als freie Saure oder
als Sal z,

wobei der Esteranteil C) und/oder D) m ndestens
75 Gew. -% bezogen auf die Summe aus C), D) und E),
betragt;

al i phati sche oder aliphatisch-aromati sche
Pol yest er car bonat e aus

F) aliphatischen bifunktionellen A kohol en, bevorzugt
linearen G, bis Cyo Di al kohol en wi e bei spi el swei se
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Et handi ol , But andi ol , Hexandi ol oder besonders
bevor zugt But andi ol und/ oder gegebenenfalls

cycl oal i phati schen bi funktionell en Al kohol en,
vorzugsweise mt 5 bis 8 CGAtonen im

cycl oal i phati schen Ring, w e beispiel sweise

Cycl ohexandi met hanol , und/ oder teilweise oder

vol | standig statt der Diole nononmere oder oligonere
Pol yol e auf Basis Ethyl engl ykol, Propyl engl ykol,

Tet r ahydr of uran oder Copol ynere daraus mt

Mol ekul ar gewi cht en bi s 4000, bevorzugt bis 1000,
und/ oder gegebenenfal I s geringen Mengen verzwei gten
bi funkti onel |l en Al kohol en, vorzugsweise mt G- Cpy-
Al kyl di car bonséuren, w e beispi el swei se
Neopenty[|] gl ykol und zuséatzlich gegebenenfalls
geri ngen Mengen hoherfunktionellen Al koholen w e
bei spi el swei se 1,2, 3-Propantriol, Trinethyl ol propan
sow e aus aliphatischen bifunktionellen Sauren w e
bei spi el swei se und bevorzugt Bernstei nséaure,

Adi pi nsédure und/ oder gegebenenfalls aromati schen

bi funktionell en Sduren wi e bei spi el swei se

Ter epht hal saure, |sophthal saure,

Napht hal i ndi car bonsaure und zusatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionellen Sauren w e

bei spi el sweise Trinellitsaure oder

aus saure- und al kohol funktionalisierten Bausteinen,
vorzugsweise mt 2 bis 12 C Atonen in der Al kylkette,
bei spi el swei se Hydr oxybuttersaure,

Hydr oxyval eri ansédure, M| chsaure, oder deren

Derivaten, beispielewise e Caprolacton oder Dilactid,

oder einer M schung und/ oder einem Copolynmer aus F und G

wobei die aromati schen Sduren nicht nehr als 50 Gew. - %
Anteil, bezogen auf alle Sauren, ausmachen;
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H) einem Carbonatanteil, der aus aromati schen

der

bi funkti onel | en Phenol en, bevorzugt Bi sphenol-A, und
Car bonat spender n, bei spi el swei se Phosgen, hergestellt
Wi rd

oder

ei nem Car bonatanteil, der aus aliphatischen

Kohl enséaureestern oder deren Derivaten w e

bei spi el swei se Chl or kohl ensaur eest ern oder

al i phati schen Carbons&auren oder deren Derivaten w e
bei spi el swei se Sal zen und Car bonat spender n,

bei spi el swei se Phosgen, hergestellt w rd, wobei

Esteranteil F) und/oder G mndestens 70 Gew. - %

bezogen auf die Summe aus F), G und H) betragt;

al i phati sche oder teilaromatische Pol yesteran de aus

1)

al i phati schen bi funktionellen Al kohol en, bevorzugt
linearen G, bis Cyo Di al kohol en wi e bei spi el swei se

Et handi ol , But andi ol , Hexandi ol , besonders bevorzugt
But andi ol , und/ oder gegebenenfalls cycloaliphatischen
bi funkti onel |l en Al kohol en, vorzugsweise mt 5 bis 8
C- Atonen, w e bei spi el swei se Cycl ohexandi net hanol
und/ oder teilweise oder vollstandig statt der Diole
nononer e oder oligonere Polyole auf Basis

Et hyl engl ykol , Propyl engl ykol , Tetrahydrofuran oder
Copol ynere daraus mt Mol ekul argewi chten bis 4000,
bevorzugt bis 1000, und/ oder gegebenenfalls geringen
Mengen ver zwei gt en bi funktionell en Al kohol en,

vor zugswei se GCs- Cip- Al kyl di ol en, w e bei spi el swei se
Neopenty[|] gl ykol und zuséatzlich gegebenenfalls

geri ngen Mengen hoherfunktionellen Al kohol en,

vor zugswei se GCs- Cip- Al kyl pol yol e, wi e bei spi el swei se
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1,2, 3-Propantriol, Trinethylol propan sow e aus

al i phati schen bi funktionellen S&uren, vorzugsweise
mt 2 bis 12 C Atonen in der Al kylkette, we

bei spi el swei se und bevorzugt Bernstei nséaure,

Adi pi nsédure und/ oder gegebenenfalls aromati schen

bi funktionell en Sduren w e bei spi el swei se

Ter epht hal sdure, |sophthal saure,

Napht hal i ndi car bonsdure und zuséatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionellen Sauren w e

bei spi el sweise Trinellits&aure oder

aus saure- und al kohol funktionalisierten Bausteinen,
vorzugswei se mt 2 bis 12 C Atonen in der

Kohl enst of f kette, bei spi el swei se Hydroxybuttersaure,
Hydr oxyval eri ansédure, M| chsaure, oder deren

Derivaten, beispielswise e Caprolacton oder Dilactid,

oder einer M schung und/ oder einem Copol yner aus 1) und

K), wobei die aromati schen Sauren nicht nehr als 50
Gew. -% Anteil, bezogen auf alle Sauren, ausmachen;
L) einem Am danteil aus aliphatischen und/ oder

cycl oal i phati schen bi funktionell en und/ oder
gegebenenfal I s geringen Mengen verzwei gten

bi f unkti onel | en Am nen, bevorzugt sind |ineare

al i phati sche G bis Co D amine, und zuséatzlich
gegebenenfal | s geri ngen Mengen hoherfunktionel |l en

Am nen, unter den Am nen bevorzugt Hexanet hyl endi am n,
| sophor ondi am n und besonders bevor zugt
Hexanet hyl endi ami n, sowi e aus |inearen und/ oder

cycl oal i phati schen bi funktionel |l en Sauren,
vorzugsweise mt 2 bis 12 C Atonen in der Al kylkette
bzw. G- oder G-Ring imFalle von cycloaliphatischen
Saur en, bevorzugt Adi pi nsaure, und/ oder
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gegebenenfal | s geringen Mengen verzwei gten

bi funkti onel |l en und/ oder gegebenenfal ls aromati schen
bi funktionell en Sduren w e bei spi el swei se

Ter epht hal saure, |sophthal saure,

Napht hal i ndi car bonsaure und zusatzlich gegebenenfalls
geringen Mengen hoherfunktionell en Sauren,
vorzugsweise mt 2 bis 10 C Atonen, oder

M aus einem Amidanteil aus saure- und
am nfunktional i si erten Bausteinen, vorzugsweise mt 4
bis 20 C-Atonen in der cycloaliphatischen Kette,
bevor zugt w-Laurinlactam e Caprol actam besonders

bevor zugt e Caprol act am

oder einer Mschung aus L) und M als Amdanteil, wobei
der Esteranteil 1) und/oder K) m ndestens 30 Gew. -%
bezogen auf die Summe aus 1), K), L) und M betragt,
vor zugswei se der Gewi chtsanteil der Esterstrukturen

30 bis 70 Gew.-% der Anteil der Am dstrukturen 70 bis
30 Gew. - % bet ragt,

handel t. "

Di e Anspruche 2, 3 und 5 bis 24 sind von Anspruch 1
abhéngi g, die Anspriche 25 bis 30 beziehen sich auf die
Ver wendung der Folie gemal3 den Ansprichen 1 bis 24.

1. In der Mtteilung vom 2. Septenber 1999 (i m fol genden
"Zahl ungsauf f orderung” genannt) forderte das Européische
Patentant (EPA) in seiner Funktion als Internationale
Recher chenbehorde di e Annel derin zur Zahlung innerhalb
von 30 Tagen von drei zuséatzlichen Recherchengebihren
auf, mt der Begrindung, dal die internationale
Annel dung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der

1821.D



-9 - W 0003/ 00

Erfi ndung nach Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT nicht
entspreche, weil sie vier Erfindungen unfasse.

I11. D e Zahl ungsaufforderung wurde vom EPA i m wesent | i chen
wi e fol gt begrindet:

(i) Die in Anspruch 1 definierte, das genei nsane Konzept
der "Erfindung"” bildende opake, biol ogisch
abbaubare und konpostierbare Folie, sei gegenuber
den Ent gegenhal t ungen

D1: EP-A-0 629 622 und
D2: EP-A-0 750 015,

die derartige Folien aus Pol yester beschrieben,

ni cht nehr neu;

(i) Auch der genei nsane Effekt, die Konmbination von
bi ol ogi scher Abbaubarkeit mt guten mechani schen
und optischen Eigenschaften, sei aus diesen
Ent gegenhal t ungen bekannt;

(iii) Es lagen daher a posteriori folgende vier
unt erei nander nicht einheitliche

Er fi ndungsgegenst ande vor:

A) Folien aus aliphati schem oder teilaromati schem
Pol yest er (entsprechender Teil gegenstand der
Anspriche 1 bis 5 und 7 bis 30),

B) Folien aus aliphati schem oder teilaromati schem
Pol yest erur et han (ent sprechender
Tei | gegenstand der Anspriuche 1 bis 5 und 7 bis
30),

1821.D



VI .

1821.D

- 10 - W 0003/ 00

C) Folien aus aliphatischem oder aliphatisch-
aromat i schem Pol yest ercar bonat (entsprechender
Tei | gegenst and der Anspriche 1 bis 5 und 7 bis
30) und

D) Folien aus aliphati schem oder teilaromati schem
Pol yest eram d (ent sprechender Teil gegenstand
der Anspriche 1 bis 30).

Am 29. Septenber 1999 zahlte die Annel derin unter

W derspruch die geforderten drei zuséatzlichen

Recher chengebihren und beantragte gl ei chzeitig deren
Ricker st at t ung.

Si e begrundete i hren Wderspruch i mwesentlichen damt,
dall - im Gegensatz zur Auffassung in der

Zahl ungsaufforderung - die Einheitlichkeit aller
beansprucht en Gegenst &nde deshal b gegeben sei, weil die
darin als uneinheitlich bezeichneten Polyneren alle

Pol yesterstruktur mt einer jeweils "identische[n]
Struktureinheit aus der Unsetzung eines aliphatischen
bi f unktionel l en Al kohols mt einem sdure- und

al kohol funktional i si erten Baustein" hatten.

Am 13. Dezenber 1999 teilte das EPA der Annelderin mt,
dall die Prufung des Wderspruchs gegen die

Zahl ungsauf f orderung deren Berechti gung ergeben hatte
und forderte sie auf, fur die weitere Prifung des

W der spruchs genald Regel 40.2 e) PCT innerhal b eines
Monat s ei ne W derspruchsgebuhr zu zahl en.

Di e Wderspruchsgebihr wurde am 10. Januar 2000 bezahlt.
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Ent schei dungsgr inde

3.1

1821.D

Im Einklang mt Artikel 154 (3) EPU sind die

Beschwer dekanmern des EPA als hdhere Stelle im Sinne von
Regel 40.2 c) PCT zustandig fidr Entschei dungen uber

ei nen Wderspruch gegen vom EPA in seiner Funktion als

| nt ernati onal e Recherchenbehtrde nach Artikel 17 (3) a)
PCT angeforderte zusatzliche Recherchengebihren.

Der Wderspruch ist zul &ssig.

Ent gegenhal t ungen

Ent gegenhal t ung D1

Di ese beschrei bt gemal3 Anspruch 2 einen pordsen Film
dessen Aufbau wie folgt charakterisiert ist:

- 95 bis 60 Vol.-%einer Polymerm schung aus 40 bis
85 CGew. - % ei nes Copol yneren aus D hydroxybutyrat und
D- hydroxyval erat sowie 60 bis 15 Gew. -% Pol y-e
capr ol act on,

- 5 bis 40 Vol.-% anorgani sche Fullstoffe, z. B
Cal ci untarbonat (Seite 3, Zeilen 54 bis 57), und

- 10 bis 70 % Por envol unen.
Die Herstellung der Filme erfol gt durch Extrusion,

gefol gt von unidirektional em oder bidirektional em
Strecken (Seite 5, Zeilen 3 bis 8).
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D e beanspruchten Filnme sollen gutes Aussehen, guten
Giff sow e gute nmechani sche Festigkeit und

Hi t zebest &ndi gkeit aufwei sen. Nach Verwendung sollen sie
durch M kroorgani snen | ei cht abgebaut werden kdnnen
(Seite 2, Zeilen 38 bis 41).

Ent gegenhal t ung D2

Di ese beschrei bt biol ogi sch abbaubare Pol yester -

M schungen aus 1 bis 200 Gew chtsteil en Pol yl acton und
100 Gewi chtsteilen eines aliphatischen, aus

Di car boxyl sauren und Di ol en auf gebauten Pol yesters
(Anspriche 1, 3 und 6).

Der aliphatische Pol yester kann auch Uret hanbi ndungen
enthalten (Anspruch 9; Seite 5, Zeile 54 bis Seite 6,
Zeile 2 i.V.m Seite 7, Zeilen 25 bis 37; Preparation
Exanple 1).

Bi oabbaubar e Fornkérper aus den beanspruchten Pol yester-
M schungen konnen anorgani sche Fullstoffe, z. B.
Cal ci untarbonat enthalten (Seite 9, Zeilen 18 bis 21).

D e Pol yester-M schungen konnen zu Fil men verarbeitet
wer den, die unidirektional oder bidirektional gestreckt
werden (Seite 9, Zeilen 31 bis 35; Seite 13, Beispiel 6).

Je nach den verschi edenen Verwendungen sollen die
hergestellten Artikel eine Festigkeit von m ndesten
5 MPa und ei ne Dehnung von nehr als 0,5 % aufwei sen
(Seite 9, Zeilen 39 bis 41).

D e Entgegenhal tungen D1 und D2 of fenbaren somt jeweils
bi ol ogi sch abbaubare, biaxial orientierte Filme (Folien),
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di e aus einer Mschung zwei er Polyester mt
anor gani schen Fullstoffen, z. B. Cal ciuntarbonat,
auf gebaut si nd.

Da sol che Filme wegen des Fuill stoffgehalts opak sind,
erfallen sie alle Merkmal e des Anspruchs 1 der
vor | i egenden Annel dung.

D e Zahl ungsaufforderung stellte die N cht-Neuheit
gegenuber D1 und D2 fest und fol gerte daraus und aus der
Tat sache, dalR der Annel dung und den Entgegenhal tungen in
gl ei cher Weise die Aufgabe der Bereitstellung biol ogi sch
abbaubarer Folien mt guten mechani schen und opti schen
Ei genschaften zugrunde |iegen, dal3 der Annel dungs-
gegenstand i m Si nne von Regel 13 PCT uneinheitlich sei
und a posteriori in vier CGegenstande (Teilerfindungen)
zerfalle, die jeweils durch Verwendung eines der in
Anspruch 4 genannten Pol ynmeren (Pol yester

Pol yest erur et han, Pol yest ercarbonat, Pol yesteram d)

gekennzei chnet sei en.

Oowohl di e Zahl ungsaufforderung nicht explizit ausfihrt,
war um zwi schen di esen Teil erfindungen, trotz der ihnen
genei nsanmen Pol yesterei nheiten des jeweiligen Pol ynmeren
(cf. Punkt IV supra), kein von Regel 13.2 PCT
geforderter "technischer Zusamenhang besteht, der in

ei nem oder nehreren gl ei chen oder entsprechenden
besonderen techni schen Merkmal en zu Ausdruck kommt",
erfullt sie doch noch die in Regel 40.1 PCT

vor geschri ebene Begr indungspflicht.

D es deshalb, weil die in Punkt 1 der Zahl ungs-
auf forderung (" CGenei nsanes Konzept") getroffene
Feststel l ung, dalR di e Ent gegenhal tungen D1 und D2 Folien
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aus Pol yester beschreiben, in evidenter Wise inpliziert,

dalR die Struktureinheit "Polyester” kein besonderes

t echni sches Merkmal darstellen kann, das einen Beitrag
j eder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der
Techni k bestimt (Regel 13.2 PCT).

5.2 Analog inpliziert die Identifizierung der Polymeren in
Punkt 3 der Zahl ungsaufforderung ("Entschei dung") als
Pol yester (Gegenstand A), Polyesterurethan (CGegenstand
B), Pol yestercarbonat (CGegenstand C) und Pol yesteram d
(CGegenstand D), dall nach dem Wegfall des potenti el
ei nenden Merkmals "Pol yester" als Fol ge des
neuhei t sschadl i chen Charakters von D1 und D2 di esen vier
Gegenst d&nden a posteriori kein besonderes techni sches
Mer kmal genei nsam i st

Denn di e di ese Gegenst ande unt erschei denden

wi eder kehrenden Ei nheiten Pol yester (Cegenstand A),

Pol yur et han (Gegenstand B), Pol ycarbonat (Gegenstand C)
und Pol yam d (Gegenstand D) repréasentieren chem sch

ver schi edene Ver knif ungskonzepte, denen in evidenter

Wei se eine strukturelle Geneinsankeit fehlt, wenn das

potentiell einende VerknUpfungskonzept "Carboxyl gruppe
(bzw. Derivat) + Guppe, die damt verknupfungsfahig

i st" bezuglich des Pol yesterkonzepts "Carboxyl gruppe +
Hydr oxyl gruppe” nicht nehr neu ist.

5.3 Die Annelderin hat somt zwar mt ihrem Wderspruch
zurecht auf eine Lucke in der expliziten Begriundung der

Zahl ungsauf f or derung hi ngewi esen, aber Ubersehen, dald
di e Begrundung fir den sach- und rechtskundi gen
Adressaten, an den di e Zahl ungsauf forderung geri chtet
i st, auch das mtunfalst, was sich imH nblick auf
Regel 13.2 PCT in evidenter Wise und ohne Uber den

1821.D
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sachlichen I nhalt der Begrindung hi nauszugehen, aus den
dort getroffenen Feststellungen ableiten | 4Bt: dal
nam i ch imSinne der vorstehenden Ausfihrungen (Punkte
5.1 und 5.2) bei Bericksichtigung des O f enbarungs-
gehalts von D1 und/oder D2 die Polyesterstruktur kein im
Sinn von Regel 13.2 PCT die Gegenstande A bis D einendes
besonderes techni sches Merkmal sein kann.

D e Zahl ungsauf f orderung war daher noch ausrei chend
begrindet sow e in Sache und Unfang korrekt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Der Wderspruch wird zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. Gérardin

1821.D



