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Sachverhalt und Antréage
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D e Bekannt machung des Hi nwei ses auf die Erteilung des
eur opai schen Patents Nr. 0 503 124 mt dem T Titel

"CGef &ssverschluss mt einem Di chtungsel ement aus ei nem
Pol ymer conpound” auf die am 15. Marz 1991 ei ngereichte
eur opai sche Patentannel dung Nr. 91 104 029.3 erfolgte am
10. Juni 1998 (Patentblatt 1998/ 24).

Die erteilte Fassung des Patents enthielt 14 Anspriche,
deren unabhangi ge Anspriche fol genden Wrtl aut hatten:

"1. Gef aBverschluR mt einem D chtungsel enent,
i nsbesonder e Kronenkork- oder Schraubenverschl ul3, fur
Fl aschen, d aser und dergl eichen, der im
Schl i efzustand eine Gas-Barrierew rkung und/ oder eine
Uber druckventi |l wi rkung aufwei st und bei dem das
D chtungsel enent aus ei nem Pol yner conpound best eht,
best ehend aus ei nem Gem sch von Butyl kaut schuk und
ei ner Pol y-a-Qd efin-Konponente [sic] aus Pol yet hyl en
hoher Dichte (HDPE), einemdeitmttel und Ublichen
Zusatzen wi e Pignente, Tal kumund Stabilisatoren
sow e gegebenenfal ls ei ner oder nehreren weiteren
Pol ymer konponenten mit Ausnahme von Pol yet hyl en (PE)
Pol yet hyl en ni edriger Dichte (LDPE) und Pol yet hyl en
sehr niedriger Dichte (VLDPE) und EVA- Copol yner.

11. Di chtungsel enent fir GCef alBverschl isse, insbesondere
FIl aschen- und d &serverschl isse aus Metall oder
Kunst st of f, best ehend aus ei nem Pol ynmer conpound genéf
ei nem oder nehreren der Anspriche 1 bis 10.
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14. Verwendung des Pol ynmer conpounds nach ei nem der
Anspriche 1 bis 6, in Gefalverschl issen als Barriere
gegen den Zutritt von Sauerstoff.”

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 10 betreffen spezielle
Ausgest al tungen des GCef aRverschl usses gemall Anspruch 1
di e abhangi gen Anspriche 12 und 13 sol che des

D chtungsel enents genald Anspruch 11.

Gegen das Patent wurde am 10. Marz 1999 Ei nspruch

ei ngel egt und der Wderruf des Patents in vollem Unfang
beantragt. Der Einspruch stitzte sich auf den

Ei nspruchsgrund fehl ender Neuheit gemald Artikel 100 a)
bzw. 54 (3) EPU gegenuber den fol genden drei alteren,
aber nachveroffentlichten européi schen Patent annmel dungen

D1: EP-A-0 478 109,
D2: EP-A-0 478 110 und
D3: EP- A-0 488 491,

sow e wegen des Disclainmers auf den Ei nwand unzul &ssi ger
Erwei t erung gendaRR Artikel 100 c) EPU

I m Lauf e des Ei nspruchsverfahrens wurde von der
Ei nsprechenden auch noch die fol gende Druckschrift

benannt :

D5: EP- A-0 331 485.

Di e Patentinhaberin ihrerseits legte mt Schrei ben vom
11. Juli 2000 einen Versuchsbericht vom 16. Juni 2000
vor, der als D4 bezeichnet wurde, umzu zeigen, dald

M neral 61 unter den gegebenen Unstanden nicht als
Geitmttel wrke.
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Der Einspruch wurde mt einer am Ende der mindlichen
Ver handl ung am 29. Sept enber 2000 ver kindet en

Ent schei dung, deren schriftliche Begrindung am

3. Novenber 2000 zur Post gegeben wurde, zurickgew esen.

I n der nun angefochtenen Entschei dung wurde, sel bst

unt er Bericksichtigung der Verwei se auf das Verfahren
von D5, Neuheit gegenuber jeder der Druckschriften D1,
D2 und D3 anerkannt, da D5 einerseits den Zusatz eines
Trennmittels verlangt, andererseits nicht aber die auf
D1 bis D3 Ubertragbare Lehre vermttelt habe, ein
Geitmttel zur Verm nderung des Aufdrehw derstands

ei nes Cef alBverschl usses ei nzusetzen, und da weder D1,
noch D2, noch D3 offenbart habe, ihren HDPE enthal t enden

Zusamenset zungen ein Geitmttel zuzusetzen.

AuRerdem wur de auch der Ei nwand gemaR Artikel 100 ¢) EPU
zur uickgew esen, da der im Pridfungsverfahren in
Anspruch 1 eingefugte D scl ai mer, der das Handel sprodukt
Svel on 855 CSO habe ausschliefRen sollen, imH nblick auf
di e Entschei dung der G of3en Beschwerdekanmmrer G 1/93 (ABI
EPA 1994, 541) sich mt den Erforderni ssen des
Artikels 123 (2) EPU i m Ei nkl ang gefunden habe.

Am 29. Dezenber 2000 erhob di e Beschwerdefihrerin

(Ei nsprechende) unter gleichzeitiger Entrichtung der
vor geschri ebenen Gebihr Beschwerde. Sie beantragte die
Auf hebung der angefocht enen Ent schei dung und den

W derruf des Streitpatents.

a) In der am8. Marz 2001 ei ngereichten Beschwerde-
begr indung machte di e Beschwerdefidhrerin weiterhin
di e unzul &ssi ge Erweiterung gegenuber der
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urspringlichen Fassung der Annel dung durch die

Ei nf tgung des Di sclainers in Anspruch 1 geltend.
Sofern, wie in der angefochtene Entschei dung
festgestellt, sich der D sclainmer auf das

Handel sprodukt Svel on 855 CSO gest ut zt habe und

di eses der All geneinheit vor dem Annel detag des
Streitpatents zugénglich genmacht worden sei, dann se
er nicht zul 8ssig, da er dann nicht nur der

Abgrenzung bezuglich der Neuheit gedient habe.

Dar ber hi naus sei die Entscheidung G 1/93 (oben)

fal sch angewendet worden. Imvorliegenden Fall sei es
nogl i ch gewesen, den unabhangi gen Anspruch weiter auf
ei ne nur aus HDPE und Butyl kaut schuk best ehende
Zusamenset zung ei nzuschr anken. Sol ch ei ne
Beschrdankung ware i mEinklang mit Artikel 123 (2) EPU
gewesen. Daher sei es unnétig und unangenessen
Anspriuche auf der Basis einer Bedi ngung aufrechtzu-
erhalten, die in G1/93 fornuliert worden sei, um

ei nen Patentinhaber in einer Situation zu retten, in
der es i hmunndglich sei, die Anspriche weiter

ei nzuschr anken, um ei nem Ei nwand unter Artikel 123 (2)
EPU zu begegnen.

Auch hielt sie unter H nweis auf die Entschei dungen
T 666/ 89 (ABI. EPA 1993, 495), T 124/87 (ABI. EPA
1989, 491), T 153/85 (ABI. EPA 1988, 001) und

T 288/ 90 vom 1. Dezenber 1992 (nicht im ABlI. EPA
veroffentlicht) ihren Ei nwand fehl ender Neuheit auf
der Basis der Entgegenhal tungen D1, D2 bzw. D3 in
Verbi ndung mt einemH nweis in jeder dieser
Druckschriften auf D5 aufrecht.
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Laut Patentinhaberin sei Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 1 durch das Merkmal der Anwesenheit einer
undefinierten Menge von Geitmttel far einen
undefini erten Zweck und gegebenenfalls weiterer
Additive wie Pignent, Tal k und Stabilisator gegeben.
Derartige konventionelle Additive seien aber dem
Fachmann bei der Lektire von D1, D2 oder D3 inharent
of f enbart worden.

Druckschrift D5 beschrei be zwei bekannte Verfahren
zur Herstellung von GefaRverschl idssen und nibgliche
Probl emre bei diesen Verfahren durch ein Kleben der

D chtungsmassen an Schnei d- und Transfer-
Vorrichtungen. Die Probleme wirden dort aber durch
Additive zur eingesetzten thernopl asti schen Zusanmmen-
set zung Uberwunden. Diese Additive seien "lubricants”
(Aeitmttel), die densel ben Zweck dienten we die
SiliciumGeitmttel imStreitpatent. |Insgesant zeige
D5 di e Verwendung konventionellen Geitmttels, z. B
ei nes Fettsauream ds, eines primaren Schnel ze-
Trennmttels, w e Fluorel astoner oder Siloxan, und

ei nes sekundaren Schnel ze-Trennmttels, we Silikon-
und Kohl enwasserstoffdl (z. B. Wi 3- oder M neral dl)
und M schungen von Silikon- und Kohl enwasser st of f 6l en.

Angesi chts der Tatsache, dall Zusanmenset zungen aus
HDPE und Butyl kaut schuk beim Ei nsatz als D chtungs-
material Vorteile boten, wenn Gasbarriere- und/ oder
Uber druckventi | - Ei genschaften bei Gef aRverschl iissen
erforderlich seien, und daher bevorzugt seien,
liefere jede der Druckschriften D1, D2 oder D3, in
Ver bi ndung mt dem Verfahren von D5, eine explizite
O f enbarung von t hernopl asti schem Pol yner, das HDPE
und Butyl kaut schuk zusamren mt Additiven enthalte,

2678.D
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einschlieBlich einiger Aeitmttel ("lubricants"),
d. h. sowohl Verarbeitungs- als auch Geithilfen
("both processing aids and slip aids") (Beschwerde-
begrindung 4.4 und 11.1). Zusamengenonmen er gaben
di ese Punkte eine explizite O fenbarung eines
Produkts mt allen Merkmal en der erteilten Fassung
von Anspruch 1.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) unterstiitzte

hi ngegen in i hrer Beschwerdeerw derung vom 10. Juli 2001

di e angef ocht ene Entschei dung und wi dersprach dem

Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin in allen Punkten.

a)

Zur Frage der Zul &ssigkeit des Disclainers in
Anspruch 1 argunentierte die Beschwerdefthrerin unter
Verwei s auf die Rechtssicherheit, dal} die

Zul &ssi gkeit eines Disclainmers, der zum Zeit punkt
sei ner Einfigung zul &ssig gewesen sei, nicht
nachtraglich in Frage gestellt werden kdénne, wenn
sich spater einmal die Rechtsprechung andere. Sie
verw es auch auf die Zeitpunkte der von ihr

vor genomrenen Anderungen in der seinerzeitigen

Annel dung einerseits und di e von Entschei dungen
andererseits, die die Rechtsprechung zu D scl ai nern
betrafen. Aul3erdem bezi ehe sich der Disclainmer nur
auf di e Beschrankung ei ner optional einsetzbaren

Pol ymer konponent e und "schnei de" auch nur einen Tei
der urspringlich offenbarten Lehre im Sinne eines
Teil verzichts "heraus”. Hi erdurch habe sich die

Pat enti nhaberin al so keinesfalls einen
ungerechtfertigten Vorteil verschafft. Der Disclainer
ent spreche daher den in G 1/93 (oben) festgel egten
Bedi ngungen und verstol3e nicht gegen Artikel 123 (2)
EPU.
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Den von der Ei nsprechenden/ Beschwer def Ghrerin
genannten, zum Stand der Techni k gemal3 Artikel 54 (3)
EPU gehorenden Druckschriften D1, D2 und D3 sei der
beansprucht e Gegenstand weder unm ttel bar und

ei ndeuti g noch hinsichtlich aller seiner

beanspruchten Merknmal e zu ent nehnen, daher sei er neu.
Auch sei keiner dieser Druckschriften ein H nweis auf
ein Aeitmttel als Bestandteil der dort

beschri ebenen Di chtungsconpounds zu ent nehnen.

Auf die spater im Ei nspruchsverfahren genannte Druck-
schrift D5 sei in den Entgegenhal tungen D1 bis D3 nur
in Bezug auf das Herstellungs- bzw. Verarbeitungs-
ver fahren hi ngewi esen worden. Daher konne auch nur

di eses zum O f enbarungsgehal t der Entgegenhal t ungen
gezédhlt werden. Die Inkorporation von Qeitmtteln in
Pol ymer conpounds sei jedoch trotz des Hi nweises in D1,
D2 oder D3 auf das Verfahren von D5 keinesfalls Tei
des tatsachlichen O fenbarungsgehalts di eser drei
Druckschriften. We schon in der angefochtene

Ent schei dung festgestellt, betreffe der Zusatz von
Trennmitteln ("nelt-rel ease material s") der

Her abset zung der Kl ebri gkeit bei der Verarbeitung.
Dabei handel e es sich eindeutig nicht umGeitmttel
imSinne des Streitgegenstands. D5 sehe auch nicht
den Ei nsatz von HDPE in seinem Verfahren vor, sondern
vi el mehr den von LDPE oder VLDPE

AulBer dem gehore es zur Lehre einer jeden der
Druckschriften D1 bis D3, dal die dort vorgeschl a-
genen Conpounds gerade kein Geitmttel enthielten.
D e Zusammenset zungen al | er di eser Conpounds seien
ohne Aeitmttel vollstandig und abschlielRend
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definiert worden. Die Ofenbarungsgehalte di eser
Druckschriften mifsten also in ihr Gegenteil verkehrt
werden, umstatt der Conpounds von D1 bis D3 ein
gleitmttel hal ti ges Conmpound vorzusehen. Dies sei
sel bst dann unzul &ssi g, wenn D5 tatsachlich ein

sol ches Conpound of fenbart héatte.

Am 20. Cktober 2004 fand eine mindliche Verhandl ung
statt, die gemaB Regel 71 (2) EPU in Abwesenheit der
Beschwer def hrerin durchgefihrt wrde. Diese hatte mt
Schrei ben vom 30. Septenber 2004 di e ordnungsgenile
Ladung bestéatigt und i hr Fernbl ei ben angekindi gt, im
dbrigen aber ihre Ei nwdnde gegen das Streitpatent auf
der Basis ihres vorherigen schriftlichen Vortrags (d. h.
ohne sachliche Erganzungen) aufrechterhalten.

a) | n Vorbenerkungen ei ngangs der mindlichen Verhandl ung
verw es di e Kammer zur Frage der Zul dssigkeit des
Di sclainers auf die zwi schenzeitlich verdffentlichten
Ent schei dungen G 1/03 und G 2/ 03 der G ol3en
Beschwer dekanmer (ABlI. EPA 2004, 413 bzw. 448) sow e
auf die Entscheidung T 500/ 00 ei ner technischen
Beschwer dekanmmer vom 17. Juni 2004 (nicht im
Ant sbl att veroffentlicht), die dem Vertreter der
Beschwer degegnerin nach seiner Aussage all esant
bekannt waren. Da di e beiden genannten Entschei dungen
der G olRen Beschwer dekanmer inhaltsgleich sind und
nur der vollstandige Text von G 1/03 i m Ant sbl at t
w eder gegeben ist, wird i mfol genden der Einfachheit
hal ber stets nur auf diese Entschei dung verw esen.

I n di esen bei den Ent schei dungen hat die G ol3e
Beschwer dekanmer di e Bedi ngungen préazisiert, unter
denen nicht in den urspringlichen Unterl agen



2678.D

b)

-9 - T 0002/ 01

of fenbarte Disclainmer imH nblick auf Artikel 123 (2)
EPU al s zul 4ssi g angesehen wer den.

Dar tber hinaus ist in der genannten Entschei dung
T 500/ 00 festgestellt worden, dall in anhé&ngi gen
Fal | en kein Vertrauensschutz besteht gegen die
Anwendung der Prinzipien fur die Zul assigkeit von
Disclainmern, wie sie in der oben genannten G 1/03
f est gel egt worden sind.

Folglich stellte sich auch in Anbetracht des
schriftlichen Vorbringens beider Parteien die Frage
der Zul &ssigkeit des in Anspruch 1 enthaltenen

Di sclainers. Hierbei wurde auch angenerkt, dalR gemal3
Punkt 3 der Entschei dungsgrinde der angefochtenen

Ent schei dung ein Teil des Disclainers weder durch die
ursprunglichen Unterlagen noch durch di e Entgegen-
hal t ungen gest it zt gewesen sei

Zur Frage der Zul &ssigkeit des Disclainmers trug die
Beschwer degegnerin vor, es bestehe kein Zweifel, dal
er zum Zei t punkt der nmundlichen Verhandl ung, d. h.
nach der Entscheidung G 1/03, nicht zul dssig wire, da
er zur Herstellung der Neuheit nicht notwendig sei.
Jedoch sei er, wie die Einspruchsabteilung richtig
festgestellt habe, seinerzeit bei seiner Einfigung
rechtens gewesen. Wenn nun eine Einzel ent schei dung
(T 500/ 00, oben) die Anwendbarkeit des Tenors der
neuen Entschei dung G 1/03 (oben) auf solche Falle
ausdehne, so werde hierdurch die Rechtssicherheit
("nulla poena sine |ege"), die Fairnel3 der

Ver f ahr ensf thrung und schliel3lich auch die Giltigkeit
ei ner grolen Anzahl erteilter europdischer Patente
ernstlich geféahrdet. Bei einer Aufstellung neuer
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Kriterien fur die Zul &ssigkeit von Disclainern in
Bezug auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
durch di e Rechtsprechung durfe dies nicht zu Lasten
von Patentinhabern gehen, die im Vertrauen auf die
alte Rechtsrechung damal s zul &ssi ge Di scl ai nmer

ei ngef gt hatten. Daher dirfe es kei ne Rickw rkung
der in G 1/03 definierten Kriterien auf fraher

vor genomene Handl ungen in Verfahren vor dem EPA
geben. Wenn die Positivliste fir die Zul dssigkeit von
Disclainmern in G 1/03 al s abschliellend zu verstehen
ware, was sie aber wegen der Tatsache, dal nicht alle
Fal | gestal tungen fur Disclainmer bericksichtigt worden
seien (z. B. die Abgrenzung zw schen Stamm und Teil -
annel dungen), nicht sei, konnte die Entschei dung

G 1/ 93 (oben) nicht mehr angewendet werden, obgl eich
die darin festgel egten G undsatze durch G 1/03 nicht
auf gehoben worden seien (so werde in Numer 2.1.2 von
G 1/03 auf G 1/93 verw esen). Nach di esen G undséatzen
sei aber nur entschei dend, ob das auszuschli elRende
Mer kmal ei nen techni schen Beitrag zur beanspruchten
Erfindung leiste. Da dies in der vorliegenden Sache
nicht der Fall sei und nicht einmal der Schutzunfang
von Anspruch 1 durch die An- oder Abwesenheit des

Di scl ai ners beridhrt werde, denn er betreffe nur ein
optional es Merkmal, durfe sein Verbleib in dem
Anspruch nicht zum Wderruf des Streitpatents fuhren.
Ohnehi n habe sich die bisherige Rechtsprechung i nmer
mt Fallen befalRt, in denen die D sclainer sich auf
zwi ngende Merkmal e bezogen hatten, im Unterschied zu
diesem Fall, in demder Disclainmer quasi nur ein

Bei spi el des beanspruchten CGegenstands betreffe.

| m Laufe der Di skussion wi es die Kanmmer dann dar auf
hin, dafl i mH nblick auf die Entscheidung T 597/92
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(ABI . EPA 1996, 135) Bedenken dagegen bestanden, dafl}
der Disclainmer bei seiner erstmaligen Einreichung die
Kriterien fur seine Zul dssigkeit genal3 damal i ger

st andi ger Rechtsprechung erfullt habe.

Fir den Fall, daR die Kanmer ihrem Antrag auf Zuruck-
wei sung der Beschwerde nicht folge, stellte die
Beschwer degegnerin den verfahrensrechtlichen Antrag,

"di e Sache wegen ihrer grundsatzlichen Bedeutung
betreffend das Verhal tnis der Entschei dungen G 1/93
und G 1/ 03 zuei nander der G ofen Beschwer dekamrer

vor zul egen

AulBerdem stel lte di e Beschwerdegegnerin vorsorglich
einen Hlfsantrag, in demdas auf die optionale

Pol ymer konponent e gerichtete Merkmal einschlieldlich
des dazugehorigen Disclainers aus Anspruch 1
gestrichen worden war. Anspruch 1 erhielt somt genald
di esem Antrag fol genden Wortl aut:

"1. GefalRverschluR mt einem D chtungsel enent,
i nsbesonder e Kronenkor k- oder Schraubenverschl uf3,
far Flaschen, G aser und dergl eichen, der im
Schl i efzustand ei ne Gas-Barrierew rkung und/ oder
ei ne Uberdruckventilwi rkung aufwei st und bei dem
das Di chtungsel enent aus ei nem Pol ynmer conpound
best eht, bestehend aus ei nem Gem sch von
But yl kaut schuk und ei ner Pol y-a-d efin-Konponente
[ sic] aus Pol yethylen hoher Dichte (HDPE), einem
Geitmttel und Ublichen Zusatzen w e Pignente,
Tal kum und St abilisatoren.”.
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Die restlichen Anspriche 2 bis 14 wrden in diesem
Hi | f santrag unverandert bei behalten.

Gemal3 i hrem schriftlichen Vorbringen beantragte die
Beschwer def threrin di e Auf hebung der angefocht enen

Ent schei dung und den Wderruf des Streitpatents in

vol | em Unf ang.

D e Beschwerdegegnerin hi ngegen beantragte, die
Beschwer de zurickzuwei sen (Hauptantrag), die Sache wegen
i hrer grundsatzlichen Bedeutung betreffend das
Ver hal t ni s der Entschei dungen G 1/93 und G 1/ 03 zuei n-
ander der G olRRen Beschwerdekammer vorzul egen, hilfsweise
di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Pat ent
auf der Basis des in der nmindlichen Verhandl ung

vor gel egt en Patentanspruchs 1 und der Patentanspriche 2
bis 14, we erteilt, aufrechtzuerhalten

Ent schei dungsgr inde

2678.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Da alle Parteien ordnungsgenmal3 gel aden waren, wurde das
Ver f ahren gemdR Regel 71 (2) EPU in Abwesenheit der
Beschwer def Ghrerin fortgesetzt.

Haupt ant r ag

Zul &ssi gkeit des Disclainmers in Anspruch 1

We bereits erwahnt (Abschnitt Vb), oben), trug die

Beschwer def Ghrerin in der nundlichen Verhandl ung vor, es
best inden kei ne Zweifel, dalR die Ei nfugung ei nes
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Di sclainmer in der in Anspruch 1 enthaltenen Form nach
der Entschei dung G 1/03 (oben) nicht nmehr zul &ssig sei,
da er weder auf der O fenbarung in den urspringlich

ei ngerei chten Unterl agen beruhe, noch zur Abgrenzung
gegeniuber den im Priafungs- und i m Ei nspruchsverfahren
genannten Druckschriften und damt zur Herstellung der
Neuheit notwendi g sei.

Al | erdi ngs hat di e Beschwerdegegnerin auch di e Ansicht
vertreten, dafl aus den oben in Abschnitt Vb)

wi eder gegebenen G inden di ese neueste Rechtsprechung

ni cht auf den vorliegenden Disclai ner angewendet werden
durfe, denn er sei gemald der Entscheidung G 1/93 (oben)
zum Zei t punkt seiner Einfagung in Anspruch 1 im Hi nblick
auf Artikel 123 (2) EPU zul dssig gewesen.

Unter den Nummern 12 bzw. 11 der Entschei dungsgrinde
wird in G 1/93 (oben) dargelegt, mt welcher Rechtsfrage
di e G olBe Beschwerdekammer damal s befalst bzw. nicht

bef allt war:

"11. ...Wrd wahrend der Prifung ei ner Annel dung ein

hi nzugef tgt er Gegenstand ni cht beschrankender Art unter
Ver st o gegen Artikel 123 (2) EPU eingefihrt und im

Ei nspruchsverfahren ein E nwand nach Artikel 100 c) EPU
er hoben, so kann der hi nzugefigte Gegenstand aus dem
Pat ent herausgenonmen werden, ohne dalR gegen

Artikel 123 (3) EPU verstoRen wird, denn der

Schut zberei ch des Patents wird dadurch nicht erweitert,
sondern ei ngeschréankt, und das Patent kann nach

Artikel 102 (3) EPU auf der Gundl age des Inhalts der
Annel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung in
gedndertem Unf ang aufrechterhalten werden. Mt anderen

Wrten: Es kann w eder ein angenessener
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| nt er essenausgl ei ch zwi schen dem Pat enti nhaber und
Dritten hergestellt werden.

12. Die Rechtsfrage, mt der die G olRRe Beschwerdekamrer
imvorliegenden Fall befalRt worden ist, betrifft jedoch
ni cht den vorstehend geschil derten Sachverhalt, sondern
den Sonderfall, dalR wahrend des Prifungsverfahrens ein
ni cht of fenbartes techni sches Merkmal hinzugefigt wurde,
das den Schut zbereich der Anspriche des Patents in der
erteilten Fassung i m Vergl eich zur eingereichten und
vero6ffentlichten Annel dung einschrankt. Im H nblick auf
di e Rechtssicherheit fur Dritte unterscheidet sich

di eser Fall offensichtlich insofern grundl egend von dem
vor st ehend geschilderten, als sich Dritte, die sich auf
di e Annel dung in der eingereichten und veroffentlichten
Fassung verl assen haben, einemerteilten Patent gegen-
Uber sehen, das keinen breiteren, sondern einen engeren
Schut zbereich hat als erwartet und daher ihre Tatigkeit
weni ger behindert."” (Hervorhebungen in Kursivschrift
durch di ese Kammer).

Der vorliegende Sachverhalt entspricht also demin
vor st ehend unter Nummer 11 beschriebenen Fall, d. h.

di e Grundl agen von G 1/93 sind von denen des

vor | i egenden Sachverhalts verschi eden. Dies wurde auch
von der Beschwerdegegnerin dadurch bestatigt, dal sie in
i hrem schriftlichen und mindlichen Vortrag jeweils
hervor hob, dalR sich der D sclainmer nur auf ein
optional es Merkmal, al so quasi auf einen "Unteranspruch”
(siehe z. B. die Beschwerdeerw derung vom 10. Juli 2001,
Seite 8, insbesondere Absatz 2), bzw auf eine

" Ausf Uhrungsfornt oder "ein Beispiel" (nundlicher
Vortrag) beziehe (Abschnitte IVa) und Vb), oben).
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In der weiteren, auf die oben zitierte Nunmer 12

f ol genden Begr indung der Entschei dung G 1/93 befallte
sich die G olRe Beschwerdekamrer dann mt Merkmalen, die
den Schut zunf ang beschranken, und der Frage, ob diese
al s Gegenstand zu betrachten sind, der im Sinne des
Artikels 123 (2) EPU liber den Inhalt der Annel dung in
der urspringlich eingereichten Fassung hi nausgeht. Sie
stellt dazu fest, dal dies "naturlich nur nach der

Sachl age i mEinzelfall entschi eden werden" kann (vgl
Numrern 15 und 17 der Entschei dungsgriunde). In di esem
Rahmen fihrte sie dann weiter aus, daR im Unterschied zu
ei nem ni cht urspriunglich offenbarten Merkmal, das einen
t echni schen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand | ei stet
und deshal b nicht im Patent verbl ei ben darf, da es dem
Pat ent i nhaber zu ei nem ungerechtfertigten Vortei

verhel fen wirde, ein Merkmal, welches lediglich den
Schutz fur einen Teil des Gegenstands der beanspruchten
Erfi ndung gemal3 der Annel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung ausschlief3t, keine Hi nzuf igung
darstellt, die dem Annmel der zu so ei nem
ungerechtfertigten Vorteil verhilft.

Unter di esen besonderen Urst anden kann ein Merkmal der

| et zt genannten Art daher in den Ansprichen verbl ei ben,
ohne daR ein VerstoRR gegen Artikel 123 (2) und (3) EPU
vorliegt (Nummer 16 der Entschei dungsgrinde). Auf diese
Wei se wird dann gemal3 G olRer Beschwer dekammer auch dem
unter den Nummern 8 und 9 der Entschei dungsgrinde von
G 1/ 93 genannten "angenessenen | nteressenausgl ei ch

zwi schen den Annel dern und Patentinhabern einerseits und
den Wett bewerbern und sonstigen Dritten andererseits”
Rechnung getragen, der nach dem Verstéandnis der G ol3en
Beschwer dekammer auch Zweck und Auf gabe des
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Artikels 123 (2) und (3) EPU war (vgl. die
Ent schei dungsgr iinde: Nummer 15, letzter Satz).

I n Anbetracht dieser Feststellungen in G 1/93 kann diese
Kanmer der zu G 1/93 vorgetragenen Argunentation der
Beschwer degegnerin nicht fol gen, daR die Zul &ssi gkeit
des vorliegenden Disclainmers durch die Entschei dung

G 1/93 bestatigt werde. Vielmehr trifft die Beurteilung
der Beschwerdefihrerin unter Punkt 13.2 der Beschwerde-
begr indung zu (Abschnitt Il1la), oben), dalR im
vorliegenden Fall Anspruch 1 geandert werden konnte,
ohne mt den Bestinmmungen von Artikel 123 (2) und (3)
EPU in Konflikt zu geraten, namich durch Beschrankung
auf die obligatorischen Konponenten der beanspruchten
Zusamenset zung, wi e di es dann auch i m Rahnmen des

Hi | f santrags von der Beschwerdegegnerin beantragt wurde.

Abgesehen von den vorstehend w eder gegebenen Schl ul3-

f ol gerungen aus der Entscheidung G 1/93 ist di e Kanmmer
zudem noch aus den nachfol gend dargel egten G inden zu
der Ansicht gelangt, dafl der D sclainer auch zum
Zei t punkt der Ei nrei chung des Anspruchssatzes, der die
Grundl age der erteilten Fassung des Streitpatents
bildete, nicht mt der danmaligen gefestigten

Recht sprechung i n Einklang stand (Abschnitt Vc), oben).

So wurde bereits vor der Einreichung der fraglichen
Fassung des Anspruchssatzes, die am 3. Dezenber 1996 in
Erw derung ei nes Beschei des der Prifungsabteil ung
erfolgt war, und in Kenntnis der oben diskutierten

G 1/93 vom 2. Februar 1994 (ABlI. EPA 8/1994, 541) die
Ent schei dung T 597/92 vom 1. Marz 1995 (ABlI. EPA 3/1996,
135) veroffentlicht. Darin wird unter Nunmer 3 der

Ent schei dungsgr iinde dar auf hi ngew esen, dalR genald
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st andi ger Rechtsprechung ein Di sclai nmer nur ausnahmns-
wei se zugel assen werden kann, "um ei nen Anspruch, der

ei ne Uberschneidung nmit dem Stand der Techni k aufwei st,
di e Neuheit zu sichern, und zwar auch dann, wenn sich in
der urspringlich eingereichten Fassung kei ne Stitzung
fir den Ausschl uR des Uberschnei dungsbereichs findet

(s. T 4/80, ABl. EPA 1982, 149 und T 433/86 vom

11. Dezenber 1987, die nicht imAntsblatt verdffentlicht
ist); ein Disclainmer darf aber in anderen als sol chen
Ausnahmef &l | en ni cht dazu benutzt werden, einem Anspruch
zu erfinderischer Tatigkeit zu verhelfen, da die

Ei nf Uhrung eines Discl ai ners dann faktisch auf nichts
anderes als auf die Aufnahnme eines neuen, in der
ursprunglich eingerei chten Fassung der Annel dung ni cht
vor handenen (negativen) Merkmals des CGegenstands

hi nausl auft, was gegen Artikel 123 (2) EPU verst Rt

(s. T 170/87, ABlI. EPA 1989, 441). Auf einen D sclainer
darf also, wie bereits in der Entscheidung T 4/80
festgestellt wurde, nur ausnahmswei se zur Vernei dung

ei ner neuheitsschéadl i chen Vorwegnahme zurickgegriffen
wer den, wenn sich der Gegenstand ei nes Anspruchs auf der
G undl age der ursprunglichen O fenbarung nicht durch

ei ne positive Formulierung beschranken |aflt, ohne seine
Kl arheit und Knappheit ungebuhrend zu

beei ntrachtigen; ...

In der in T 597/92 genannten Entscheidung T 170/87 (oben)
hei 3t es in Nunmer 8.4.1 der Begrindung: "Nach standiger
Recht sprechung der Beschwerdekamrern ist es in Fallen

ei ner Uberschnei dung des generel|l Beanspruchten nmit dem
Stand der Techni k zul 4ssi g, einen speziellen Stand der
Techni k durch Disclainmer von der beanspruchten Erfindung
auszuschl i eRen, auch wenn den urspringlichen Unterlagen

kei ne (konkreten) Anhal tspunkte fir einen sol chen
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Ausschl ul3 zu entnehnen sind ." und in 8.4.3: "...Durch

di e bl oBe Abgrenzung gegeniber dem Stand der Techni k bzw.
dem was sich als nicht funktionierend erwi esen hat,
erfahrt die in der Annel dung urspringlich konkret

of fenbarte erfinderische Lehre als Ganzes kei ne Anderung;
vi el mehr wird durch den Disclainer (oder durch eine zum
gl ei chen Ergebnis fihrende 'positive' Fornulierung) aus
di eser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teil-
verzichts 'herausgeschnitten', den der Anmel der wegen
fehl ender Neuheit oder Ausfihrbarkeit nicht beanspruchen
kann." Keine dieser vorstehend zitierten Feststellungen
steht im Wderspruch zu den Feststellungen der G ol3en
Beschwer dekamer in G 1/93 (oben).

Die erste Version des in Rede stehenden, spater noch auf
den Ausschl u3 von EVA- Copol ynmer erweiterten Disclainers
war zuséatzlich zu einer Unfornulierung der Definition
der Pol y-a-0d efin-Konmponente i mdamaligen Anspruch 1
die in Erwi derung ei nes Neuheitsei nwandes i m ersten

Pr uf ungsbescheid vom 28. Mai 1993 zur Abgrenzung gegen
den damal s angezogenen Stand der Techni k (AU A-439 947,
veroffentlicht 1972) erfol gt war, eingefigt worden.
Dabei ging die damalige Annel derin bereits von einer

hi nrei chenden Abgrenzung gegen den Stand der Techni k
durch die prazisierte Definition der Poly-a-d efin-
Konponente aus. Der Disclainmer sollte den geltend
gemachten Unterschied nur weiter verdeutlichen (Brief
vom 2. Dezenber 1993: Seite 4, Zeilen 9 bis 27).

I n der Di skussion wahrend der nundlichen Verhandl ung
akzeptierte di e Beschwerdegegnerin, dal der in
Anspruch 1 eingefugte Disclainmer auf jeden Fall durch

die weitere Beschrankung auf eine "Poly-a-d efin-
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Konponent e aus Pol yet hyl en hoher Dichte (HDPE)"
(Anspruch 1 vom 3. Mai 1994) uberfl Ussig geworden war.

Dennoch war der Disclainmer auch noch in der letztlich
erteilten Fassung von Anspruch 1 vom 3. Dezenber 1996
ver bl i eben, obgleich er bereits zu di esem Zei t punkt

ni cht notwendig war, um Neuheit herzustellen (siehe den
oben genannten Brief vom 2. Dezenber 1993). In anderen
Wrten, er diente nicht dazu, das aus dem Stand der
Techni k Bekannte aus dem Schut zberei ch des angestrebten
Pat ent s herauszuschnei den oder auszukl ammern, ohne die

Lehre der damaligen Annel dung zu andern.

Fol glich verletzte die am 3. Dezenber 1996 eingereichte
Fassung von Anspruch 1, deren Wortlaut mt Anspruch 1
des vorliegenden Hauptantrags identisch ist, auch schon
nach der damaligen stéandi gen Recht sprechung und damt
unabhéangi g von deren spaterer Witerentw cklung, we
etwa durch G 1/03, oben, die Erfordernisse von

Artikel 123 (2) EPU. Sel bst die Tatsache, daR das
Streitpatent in der Formerteilt worden ist, kann an

di eser Beurteilung weder etwas andern, noch di esen
Fehl er beheben oder heilen, denn die G ole

Beschwer dekanmer hatte damals in G 1/93, oben, bereits
festgelegt: "Die Verantwortung fir Anderungen an einer
Pat ent anmel dung (oder einem Patent) tragt letztlich

i mrer der Annel der (bzw. der Patentinhaber)." (letzter
Sat z von Nunmer 13 der Entschei dungsgrunde).

Di e vorstehend dargel egten Argunente und Feststellungen
werden al so auch nicht durch den Vortrag der Beschwerde-
gegnerin (Abschnitt Vb), oben) zur Anwendbarkeit bzw.

Ni cht anwendbar keit der Entschei dung G 1/03 (oben) im
vorliegenden Fall entkraftet oder w derlegt.
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Er ganzend sei aber noch darauf hingew esen, dalR das
Argunent der Beschwerdegegnerin, die in G 1/03 (oben)
dargel egten Kriterien fir die Zul dssigkeit von

Di sclaimern durften aus G unden der Rechtssicherheit,
der Verfahrens-Fairnel3 und des Vertrauensschutzes nicht
auf den vorliegenden Fall angewendet werden, durch

G 1/ 03 sel bst nicht getragen wird. In Nunmer 2.6.1 der
Ent schei dungsgr iinde di eser Entschei dung wird ausgef thrt:
"...Dennoch ist nicht mt absoluter Sicherheit
auszuschl i elen, dal sich ei ne Beschréankung durch ei nen
Di scl ai mer spater noch als technisch rel evant erwei st.
der Disclainmer kein reiner Disclainer imSinne der

vor | i egenden Entschei dung ist, sondern zur technischen
Lehre beitrégt und die Erfindung i m Sinne des

Artikels 123 (2) EPU erweitert. Der Disclainmer nifte
dann i m nachhi nein fur unzul 4ssig befunden werden." Die
Ent schei dung G 1/03 bestatigt al so, abgesehen vom Ver bot
von Disclainern far nichtfunktionsfahi ge Ausfldhrungs-
formen (Nunmer 2.5 ff. der Entscheidungsgrinde), die

ent sprechenden Ausf Uhrungen zur Zul &ssigkeit von
Disclainmern in T 597/92 und T 170/ 87, oben

(Abschnitt 3.3.1, oben). Dariuber hinaus wird das
Argunent der Beschwerdegegnerin aber offensichtlich auch
durch die erste Fol geentscheidung T 500/ 00 (oben)

wi derl egt, die sich ausfiuhrlich mt dieser Frage
(Numrer 2.8 ff. der Entschei dungsgrinde) ausei nander -
geset zt hat.

Aus di esen vorstehend dargel egten Sachverhal ten und

G unden fol gt, dalR Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag durch
di e Anwesenheit des Disclainers gegen Artikel 123 (2)
EPU verst 6Bt und, da iber einen Antrag nur als Ganzes
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ent schi eden werden kann, dieser Antrag folglich

zur ickgew esen werden nuf3.

H | fsantrag der Beschwerdef Ghrerin auf Vorl age dieser
Sache an di e G ofRe Beschwer dekanmer

I m Hi nblick auf die obige Zurickwei sung des Hauptantrags
ist der Hlfsantrag der Beschwerdefidhrerin auf Vorlage
der Sache (siehe Abschnitt Vd), oben) gemal

Artikel 112 (1) a) EPU zu prufen.

GemalR di esem Arti kel des EPU befalt die Beschwerdekamer,
bei der ein Verfahren anhéangig ist, zur Sicherung einer

ei nheitlichen Recht sanwendung oder wenn sich eine

Recht sfrage von grundséatzlicher Bedeutung stellt, von
Ants wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die G ol3e
Beschwer dekanmer, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur
erforderlich halt.

We in den Abschnitten 3.1 bis 3.4 (oben) dargel egt,
befindet sich die Kanmer mt der Zurickwei sung des
Haupt antrags i m Ei nklang mt der gefestigten

Recht sprechung der Beschwerdekamrern des EPA. Daher
besteht in di esem Beschwerdeverfahren kein Bedarf an
ei ner Entschei dung der G of3en Beschwer dekammer zur

Si cherung ei ner einheitlichen Rechtsanwendung.

| m Ubrigen sieht die Kammer im Zusamenhang mt der oben
ent schi edenen Frage i m H nblick auf die gefestigte

Recht sprechung zum Zei t punkt der erstmaligen Einreichung
der in Rede stehenden Fassung von Anspruch 1 auch keine
Recht sfrage von grundsatzlicher Bedeutung, die einer

wei t ergehenden Beurteilung durch die G ole

Beschwer dekanmer bedurfte.
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Der Antrag auf Vorl age der Frage der Beschwerdefihrerin
an di e G olRe Beschwerdekanmrer wird daher zurickgew esen.

Hi | fsantrag

Die Streichung des Merkmal s der laut erteilter Fassung
von Anspruch 1 gegebenenfalls vorhandenen Konponente aus
der abschliefRend fornulierten Definition des Polynmer-
conpounds in di esem Anspruch gemal3 Hi | fsantrag steht im
Einklang mit Artikel 123 (2) EPU und auch nmit dem Ver bot
ei ner Schut zberei chserwei terung genmald Artikel 123 (3)
EPU.

Neuhei t

I m H nblick auf die erhobenen Ei nspruchsgrinde (vgl.
Abschnitt 11, oben) verblei bt noch, Uber die Neuheit des
Pat ent gegenst ands gendal3 Hi | f santrag gegeniber den nicht
vorveroffentlichten, imH nblick auf Artikel 54 (3) EPU
zitierten Druckschriften zu entschei den.

GemalR Anspruch 1 besteht das Pol yner conpound des in den
beansprucht en Gef alRver schl uf3 ei ngebrachten Di cht ungs-

el ements aus ei nem Gem sch von Butyl kaut schuk und ei ner
Pol y-a- A efi n- Komponent e aus Pol yet hyl en hoher Dichte
(HDPE), einemdeitmttel und ublichen Zusatzen.

Die altere Patentanmel dung D1 betrifft ein Verfahren zur
Herstel l ung ei ner Fl aschendi chtung, D2 eine mt Bier
bef il Ite Flasche, bei der eine D chtung zw schen

Ver schl ul3 und Fl aschenkor per angebracht ist, und D3 ein
Gebi nde, das eine mt trinkbarem Material befullte

Fl asche einschliell3t, bei der wie in D2 eine Dichtung
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vorliegt. Die jeweilige D chtung, die die Flaschen-

of f nung bei noderatem | nnendruck abdi chtet, bei erhdhtem
| nnendruck aber als Sicherheitsventil wirkt, ist ein
honbogenes Bl end von 20 bis 60 Gew. - % Butyl kaut schuk m t
40 bis 80 Gew. - % anderen thernopl asti schen Pol yneren
(vgl. die jeweiligen Anspriche 1).

Di e Druckschriften geben nehrere Beispiele geeigneter

t her nopl asti scher Pol yneren an. So werden Pol yet hyl en,
und Et hyl en-Copol ynere mt Buten, Octen oder anderen
"ni edrigeren” Al kenen, Pol ypropyl en, thernoplastische
Kaut schuke, Ethyl en-Propyl en- Copol ynere, saure-
nodi fi zi erte Ethyl en-Propyl en- Copol ynere (EPM,

Pol ybut adi ene, Styrol - But adi en- Kaut schuk ( SBR)
carboxyliertes Styrol -Butadi en, Polyisopren, Styrol-

| sopren-Styrol - Bl ockcopol ynere, Styrol-Butadi en-Styrol -
Bl ockcopol ynere (SBS), Styrol -Ethyl en-Butadi en-Styrol -
Bl ockcopol ynere (SEBS), Polystyrol, Ethylen-Vinylacetat-
Copol ynere (EVA), Ethylen-(Meth-)Acryl at-Copol ynere und
Et hyl en- Vi nyl al kohol - Copol ynere al s bevorzugte

t her nopl asti sche Materialien bezeichnet (Dl: Seite 4,
Zeilen 3 bis 8, D2: Seite 4, Zeile 57 bis Seite 5,
Zeile 4; D3: Seite 3, Zeilen 52 bis 57).

Anschl i elend an di ese Aufz&ahl ung werden in D1

Pol yet hyl ene al s Bestandteil e besonders bevor zugter

Mat eri al i en bezei chnet. HDPE gi bt gute Ergebnisse,

i nsbesondere wenn es einen Schnel zf | uRi ndex (MFI) im
Bereich von etwa 5 bis 30 auswei st. Di e Verwendung von
LDPE kann auch zufriedenstell end sein, wobei im

al | genei nen di eses vorzugswei se hohere M-l -Wrte, z. B
Uber 12, beispiel sweise bis etwa 25 aufwei sen soll, auch
wenn LDPE-Sorten mt einem MFlI unter 10 verwendet werden

konnen.
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Weiterhin werden Bl ends von "Butyl™ mt M schungen von
einemTeil SBS mt 3 bis 8 Teilen Polyethylen, im

al | genei nen LDPE, beschrieben, die besonders gute

Er gebni sse zeitigen kdnnen, insbesondere wenn das LDPE
einen relativ niedrigen M, typischerweise i mBereich
von 5 bis 10, aufweist.

Auch werden gute Ergebnisse erzielt mt Blends mt

Et hyl en- Propyl en- Kaut schuken (EPM, insbesondere wenn es
mt Mneral6l, imallgeneinen in einer Menge von 1 Tei

A auf 1,5 bis 4 Teile EPM abgemni scht ist.

Bl ends von Pol yet hyl en (ublicherweise LDPE), EVA und dem
But yl kaut schuk kénnen ebenfal | s ei ngesetzt werden,

j edoch wird di e Zusammenset zung i m al | genei nen bevor zugt
nur aus Pol yet hyl en und Butyl kaut schuk hergestel It (DL1:
Seite 4, Zeilen 9 bis 21).

Di e entsprechenden Passagen in D2 (Seite 5, Zeilen 5 bis
17) und D3 (Seite 3, Zeile 58 bis Seite 4, Zeile 10)

unt erschei den sich von der zitierten Darstellung aus D1
nur in geringem Malle. So wird dort HDPE als im
wesent | i chen besser geeignet als LDPE bezei chnet, sein
MFI solle typischerweise imBereich von 5 bis 30 |iegen
auch wenn hohere oder niedrigere Werte ndglich sind.

Daran anschliefRend werden jeweils nmehrere Vorgehens-
wei sen zur Herstellung der Dichtungen und der Bl ends
beschri eben. Besonders bevorzugt sei es, das in

"EP 331 485" beschriebene Verfahren durchzuf dhren.

I n den Beispielen der drei Druckschriften wurde eine
Rei he verschi edener Bl ends auf ihre Eignung als
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Fl aschendi chtung i n Kronenkorken (D2 und D3) untersucht
(Messung der Durchl &ssi gkei ten von Sauerstoff, 2,4, 6-
Trichl orani sol oder p-Dichl orbenzol), bzw auf ihre

Ei gnung zur Herstellung sol cher Fl aschendi chtungen (D1).
Dabei wurden zwei verschi edene LDPE-Typen (als "PE1" und
"PE2", bzw. "LDPE 1" und "LDPE 2" bezeichnet), drei
HDPE- Sorten ("PE3", "PE4" und "HDPE"'), verschi edene

| sopr en- But yl en- Copol ynere ("BU1", "Butyl 1", "BU2",
"Butyl 2" und "BU3"), drei EVA-Copolynmere ("EVA1",
"EVA2" und "EVA3"), SBS, SEBS, EPM und zum Vergl ei ch
auch ein konmerzielles Polyvinylchlorid-Plastisol
("PVC"), sowi e Mneral 6l eingesetzt.

So wurden bi ndre Bl ends aus jeweils ei nem LDPE oder

ei nem HDPE und ei nem der |sopren-Butyl en- Copol yneren
hergestel | t. Dartber hinaus wurde LDPE auch in binaren
Blends mt SBS bzw. mt EVA untersucht. AulRerdem wurden
einige ternare Blends hergestellt, so einerseits aus
HDPE mit ei nem | sopren-Butyl en- Copol ymer und SEBS,
andererseits LDPE mt einem | sopren-Butyl en-Copol yner
und SBS oder EVA, bzw. LDPE mit zwei unterschiedlichen
| sopr en- But yl en- Copol yner en.

Daneben sind in D1 und D2 auch noch Bl ends aus EPM
M neral 61 und ei nem | sopren-Butyl en- Copol yner sow e aus
EPM und M neral 6] beschri eben wor den.

Zum Ver gl ei ch wurden auch LDPE (D1, D2 and D3), EVA (D2,
D3) und das PVC-Plastisol (D2) jeweils allein far sich

unt er sucht .

I n kei ner der Druckschriften, insbesondere auch in
keinemihrer Beispiele, ist ein H nwis auf irgendwel che
wei teren Ingredienzien der Blends, z. B. von Geitmttel

2678.D
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wie in Anspruch 1 des Hil fsantrags verlangt, zu

ent nehnen.

I m H nblick auf den Verweis in jeder der drei

Annel dungen D1, D2 bzw. D3 auf die Druckschrift D5 haben
die Parteien zum O f enbarungsgehalt der drei Annel dungen
unt er schi edl i che Positionen ei ngenommen. Dabei hat die
Beschwer def threrin i hr Vorbringen durch Verweise auf die
Recht sprechung zu stitzen gesucht. So gehdre di e Zugabe
konventioneller Additive, z. B. von Qeitmtteln

i nharent zur O fenbarung ei ner jeden der drei

Annel dungen und werde vom Fachmann bei deren Lektire

m t gel esen. Zudem gehore wegen des Hi nwei ses auf D5
deren Inhalt ohnehin zur O fenbarung von D1, D2 und DS.
Di esem Vor bri ngen hat di e Beschwerdegegnerin jedoch

i nsgesant wi dersprochen (vgl. die Abschnitte I11b), 1Vb)
und 5.1, letzter Satz, oben).

D e Kammer stimmt der Beschwerdefdhrerin zu, dal die

Ent gegenhal tungen i m Li chte des al |l genei nen Fachw ssens
zu lesen sind (vgl. T 288/90, oben). Jedoch stellt sich
gerade imHi nblick auf die in jeder der Druckschriften
DL (Seite 2, Zeilen 5/6 und Zeile 58 bis Seite 3,

Zeile 24), D2 (Seite 2, Zeilen 5 bis 12 und 21, Seite 3,
Zeilen 9 bis 27) und D3 (Seite 2, Zeilen 28 bis 55)
behandel t en Probl ene beziglich Verunreini gung und
Geschmacksver dander ungen des Fl ascheninhalts durch die
Kontam nation mt schon geringsten Mengen von
Frenmdstoffen die Frage, ob und inwmieweit in diesem
Kontext in die offenbarten Zusamenset zungen ei ner jeden
di eser Druckschriften unter H nweis auf all geneines
Fachw ssen der Zusatz weiterer Substanzen hinei ngel esen
wer den kann. Dies umso nehr, als, abgesehen von der

ei nen Ausnahnme des Zusatzes von M neral 61 zu EPM Kkei ne
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der drei Entgegenhal tungen, sei es in der allgeneinen
Beschrei bung, sei es in den Beispielen, auch nur den
geringsten H nweis auf den Zusatz irgendwel cher Additive
oder weiterer Konponenten enthalt.

Daher kann sich die Kammer der seitens der Beschwerde-
fdhrerin unw dersprochen gebliebenen Darstellung der
Beschwer degegnerin nicht verschlielRen, dall ein sol cher
Zusat z gerade nicht zum I nformationsgehalt von D1, D2
oder D3 gehort und folglich der beanspruchte CGegenstand
"nicht unmttel bar und eindeutig und hinsichtlich aller

sei ner beanspruchten Merknal e in ei nem der Dokunente D1,
D2 oder D3 offenbart ist".(Schriftsatz vom 10. Juli 2001,
i nsbesondere Seiten 2 und 6, jeweils vorletzter Absatz).

Zur Unterstiatzung i hres Vorbringens hinsichtlich des

O f enbarungsgehalts von D1, D2 und D3 zitierte die
Beschwer def threrin di e Entscheidung T 124/87 (oben).
Dort ging es darum ob ein durch inhadrente Merknal e
(Mononer zusamrenset zung, Di chte und Schnel zi ndex)
gekennzei chnet es Copol yner bereits zum Stand der Techni k
gehorte, wenn sich das darin vorveroffentlichte
Ver f ahren zugegebener maflen zur Herstel |l ung sol cher

Pol ymeren ei gnete, auch wenn di e Beispiele der

Ent gegenhal tung kei ne Pol yneren mt Merkmal en innerhal b
der speziellen beanspruchten Bereiche offenbarten. Im
vorliegenden Fall ist aber keiner der drei

Ent gegenhal t ungen Uber haupt ein H nweis auf den Zusatz
von Geitmtteln zu entnehnen, vor allemnicht im

Zusanmmenhang mt HDPE- hal ti gen Conpounds.

Di e Entscheidung T 666/89 befal3te sich damt, dal sich
die Priufung der Neuheit nicht nur auf bestimte Teile,
z. B. die Beispiele, einer Entgegenhaltung beschranken
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darf, sondern dall die gesante O fenbarung der Entgegen-
hal tung berdcksi chtigt werden nuf3. Daher bl eibt zu

unt ersuchen, ob der von der Beschwerdefuihrerin zitierte
Verwei s auf D5 in jeder der drei Entgegenhal tungen einen
H nwei s auf den Zusatz von Geitmttel beinhaltet. In

i hrem oben genannten Schriftsatz vom 10. Juli 2001 hat
di e Beschwer degegneri n darauf hi ngew esen, dal} sich

di eser Verweis ausschlielllich auf das Verfahren von D5
bezi ehe, al so nur einen Teil der O fenbarung von D5
(Seite 5, vorletzter Absatz), und deshal b auch nur

di eses Verfahren den Ent gegenhal t ungen zuger echnet
werden dirfe. Mt dieser Stellungnahme befindet sich die
Beschwer degegnerin im Ei nkl ang mt der Entscheidung

T 153/85 (oben; Absatz 3 in Nunmer 4.2 der

Ent schei dungsgrinde und Leitsatz 1V). Auch blieb dieses
Vor bringen imweiteren Verfahren von seiten der

Beschwer def hrerin unw dersprochen

Es stellt sich also die Frage, wel che Ei nzel heiten von
D5 als Teil der O fenbarung in den Druckschriften D1, D2
und D3 zu betrachten sind.

In D5 werden Conpounds aus thernopl asti schem Pol yner -
material zu gefornten Artikeln verarbeitet, z. B. zu

D chtungen fiur Behéal terverschlissen (Spalte 2, Zeile 48).
Hi erbei wird genmald dem kennzei chnenden Teil von
Anspruch 1 dem Conpound ein Schnel ze-Trennm tte
zugeset zt, wel ches ei ne Trennschicht auf den bei der
Ver ar bei t ung ei ngeset zten Schnei de- und Transportwer k-
zeugen bil det und wahrend des Verfahrens kontinuierlich
erganzt. In Spalte 5 (Zeilen 20 bis 44) werden die

gl ei chen thernopl asti schen Pol yneren aufgezéhlt wie in
den drei Druckschriften DL bis D3, jedoch mt der
Ausnahme, dalR al s nbgliche Pol yet hyl en- Typen nur LDPE
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und VLDPE genannt werden. Damit steht diese Druckschrift
in Ubereinstinmung nit demim Streitpatent abgehandelten
Stand der Technik (Seite 3, Zeilen 35 bis 44, bzw. in
der A-Schrift: Seite 3, Zeilen 36 bis 45) vor dem
Probl em des Ankl ebens des zu verarbeitenden Materials an
den Werkzeugen, zu dessen Losung i m Verfahren von D5 der
Ei nsatz des Trennmttels dient.

Auf das Trennmttel wird in Spalte 3, Zeilen 46 bis 58,
und Spalte 4, Zeilen 4 bis 61 ndher eingegangen. Zum

ei nen werden Fl uorkohl enstoff- und O ganosilicium

Pol ymere, d. h. Siloxane, und vor allem Fl uorel astonere
und Si |l oxan-Pol ynere enpfohl en. Zum anderen kénnen

Sili kondl e und sogar Kohl enwasserstoffdl e zusatzlich

ei ngeset zt werden. So bringt die Mtverwendung von
Silikondl als sekundares Trennmttel Vorteile,

i nsbesondere durch den Aufbau einer Trennschicht beim
anf &ngl i chen Hochfahren der Vorrichtung.

Al's weiteres wesentliches Merkmal di eses Verfahrens kann
di e ei nsetzbare Vorrichtung angesehen werden, die in
Spalte 3, Zeilen 1 bis 45, néher erlautert wrd.

Dar ber hinaus wird in D5 auch auf Zuséatze hi ngew esen,
die in D chtungen aus thernopl asti schem Materi al

ei ngebracht werden konnen. So wird zwar beispi el sweise
auch auf Geitmttel hingew esen, aber auch deren

fehl ende Rel evanz fur das dort beanspruchte Verfahren
und fidr das dort durch dieses Verfahren zu | 6sende
Probl em wegen i hrer zu | angsanmen M gration an die

Qoerfl &che der Di chtung angesprochen (Spalte 3, Zeile 59
bis Spalte 4, Zeile 4).
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Daher kann auch das Argunent der Beschwerdefihrerin, der
Begriff Geitmttel sei in den urspringlichen Unterlagen
des Streitpatents nicht nur auf "slip agent"” bezogen
gewesen, sondern habe auch andere "lubricants" w e

Si |1 kondl eingeschl ossen, nicht Uberzeugen. Dies
best ati gen auch die fol genden Uberl egungen: In D5 wird
Sili kondl gleichwertig neben Kohl enwasserstoffodlen, zu
denen dort auch M neral - oder Wi R0l e gezahlt werden,
al s (sekundares) Schnel ze-Trennm ttel genannt, das

j edoch wegen h&ufig nicht optinmaler Eigenschaften mt
anderen Trennm ttel n ei ngesetzt werden sollte,
nanmentlich mt Fluorelastomer oder Siloxan (d. h.
Organosi licium Polynmer) (D5: Spalte 4, Zeilen 30 bis 34
und 45 bis 61). Alle diese Verbi ndungen werden aber in
D5 eindeutig nicht zu den Aeitmtteln gezahlt. Zudem
hat di e Beschwerdegegnerin mt ihrem Versuchsbericht D4
gezeigt, dall z. B. Mneral 6l, welches gemal3 D5 nur als
Trennm ttel -Pendant zu Silikondl sow e in den Entgegen-
hal tungen D1 bis D3 nur im Zusammenhang mt EPM genannt
worden ist, nicht als Geitmttel fur Polyethylen-Bl ends
wi rksamist. Diesen experinentellen Ergebnissen, die
sich auch genau mt den Ausfihrungen i m Brickenabsat z
der Spalten 3 und 4 von D5 in Ubereinstinmung befinden,
i st nicht w dersprochen worden. Nur das Argunent der

Pat enti nhaberin, Mneral 61 sei kein Geitmttel, wirde
seitens der nunnehrigen Beschwerdefdhrerin, allerdings
ohne néhere Erkl arung oder Bel ege, in Abrede gestellt
(Schrei ben vom 22. Septenber 2000: "The opponent

di sagrees with the patentee's argunent that mneral oi

is not a lubricant").

Aus all dem | aRt sich nach Ansicht der Karmmer nur der
Schl uf® zi ehen, dalR der Zusatz von Aeitmttel nicht als
Mer kmal des Verfahrens von D5 angesehen werden kann,
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allenfalls als Option fir ein danach herstell bares
Produkt. Folglich kann im Hi nblick auf den Wortl aut der
Verwei se in D1, D2 bzw. D3 auf das Verfahren von D5 ein
sol cher Zusatz nicht als Bestandteil der O fenbarungen
di eser Druckschriften D1, D2 bzw. D3 anerkannt werden

Fol glich fuhrt auch di e Berucksichtigung des Verfahrens
von D5 als Teil der Ofenbarung der Entgegenhal tungen D1,
D2 bzw. D3 nicht zu einer anderen Beurteilung als
derjenigen, die in Abschnitt 5.3.2, oben, bereits

dar gel egt worden ist. Keine der Druckschriften D1, D2
oder D3 offenbart unmttel bar und ei ndeutig und
hinsichtlich aller seiner beanspruchten Merknal e den
beansprucht en Gegenstand von Anspruch 1 genmal

Hi | f santrag.

Nur am Rande sei noch vernerkt, dalR die einzige

| nf ormati on Uber das Produkt Svel on 855 CSO (Abschnitt
I1l1a), oben), die der Kammer vorliegt, sich auf eine
Zusamenset zung aus "jeweils nehr als 20 Gew. - %

Butyl gunm , Pol yet hyl en hoher Dichte (HDPE) und Ethyl en-
Vi nyl acetat” bezi eht (Anlage D8 zur Ei ngabe der

Annel derin vom 3. Dezenber 1996; Seite 9, Absatz 1) und
daher hinsichtlich des Hilfsantrags keine Rolle spielt.

Aus all dem folgt, dall der beanspruchte CGegenstand von
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrags neu ist (Artikel 54 EPU)

Auch di e Neuheit der in den unabhéngi gen Ansprichen 11
und 14 beanspruchten CGegenstande sow e di e der

Ausf Ghrungsfornmen gemal3 den abhangi gen Ansprichen 2 bis
10, 12 und 13, die santliche Merkmalen des in Anspruch 1
defini erten Pol ymerconpounds mt einschlieBen, wrd
durch di e vorstehend w edergegebenen Tatsachen und
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Feststel |l ungen getragen. Di ese Gegenst ande und
Ausf Uhrungsfornmen erfull en denzufol ge ebenfalls die
Erf orderni sse von Artikel 54 EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Der Hauptantrag wi rd zurickgew esen

2. Der Antrag auf Vorlage an di e G ofe Beschwer dekanmer
wi rd zurickgew esen

3. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben, die Sache
wird an die erste Instanz zurickverw esen mt der
Auf | age, das Patent aufrechtzuerhalten auf der Basis des
in der nundlichen Verhandl ung vorgel egten Anspruches 1
der Anspriche 2 bis 14 wie erteilt und ei ner noch daran
anzupassenden Beschr ei bung.

D e Ceschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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