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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Erteilung des europaischen Patents Nr. 0 739 937 auf
die europdische Patentanmeldung Nr. 96 105 851.8 der
Basell Polyolefine GmbH, angemeldet am 15. April 1996
unter Beanspruchung der Prioritat der deutschen
Voranmeldungen DE 19515678 (28. April 1995), wurde am

9. Mai 2001 bekannt gemacht (Patentblatt 2001/19).

Das erteilte Patent enthielt 9 Anspriiche, wobei

Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Hochfestes Rohr aus Ethylenpolymer mit bimodaler
Molmassenverteilung, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ethylenpolymer eine SpannungsriBbestandigkeit SRB,
gemessen in Ethylenglykol bei einer Temperatur von 80°C
und einer Zugspannung von 5 MPa, von 2 1400 h und eine
Bruchzdhigkeit BZ, gemessen bei einer Temperatur von 0°C,
von = 7 mJ/mm? besitzt und Comonomere mit 4 bis 6
Kohlenstoffatomen in einer Menge von 0 bis 0,1 Gew.-% im
niedermolekularen Anteil und in einer Menge von 2,5 bis

4 Gew.—% im hohermolekularen Anteil enthalt und einen

Schmelzflussindex MFIs;190°c von < 0,35 g/10 min besitzt."

Gegen das Patent wurde am 11. Februar 2002 von ATOFINA
Research S.A., jetzt TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY
(Einsprechender 01), und Borealis Technology Oy
(Einsprechender 02) Einspruch erhoben. Die Einspriche
stitzten sich auf Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderischer Tatigkeit) und Artikel 100 b)
EPU. Die Einsprechende 01 nannte auBerdem Artikel 100 c)
EPU als Einspruchsgrund.
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Mit der am 29. September 2004 verkiindeten und am

9. Dezember 2004 schriftlich begriindeten Entscheidung
widerrief die Einspruchsabteilung das europaische Patent
wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit. Der
Entscheidung lagen die mit Schreiben vom 12. Dezember

2003 eingereichten Anspriiche 1-8 zu Grunde.

Anspruch 1 unterschied sich vom erteilten Anspruch 1
lediglich dadurch, dass vor der Angabe des
Schmelzflussindexes folgendes Merkmal eingefligt worden
war:

".., wobei das Verhédltnis des Gewichts des nieder-
molekularen Anteils zum Gewicht des hohermolekularen

Anteils im Bereich von 0,5 bis 2,0 liegt, ..".

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
der Beschwerdefiihrer (Patentinhaber) am 27. Januar 2005
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Geblihr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegriindung wurde am

18. April 2005 eingereicht.

Der Beschwerdefihrer argumentierte, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1, der der angefochtenen Entscheidung zu
Grunde lag, auf der notwendigen erfinderischen Tatigkeit

beruhe.

In seiner Erwiderung vom 2. September 2005 trug der
Beschwerdegegner 01 (Einsprechender 01) vor, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei und nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Der Beschwerdegegner 02 (Einsprechender 02) machte in

seiner Eingabe vom 31. Oktober 2005 Einwande unter
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Artikel 100 b) EPU und Artikel 100 a) EPU (mangelnde

Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit) geltend.

Im Schreiben vom 23. Marz 2007 nahm der Beschwerdefihrer

zu den Ausfihrungen der Beschwerdegegner Stellung.

Mit Schreiben vom 11. April 2007 beantragte der
Beschwerdegegner 01, die Ausfiihrungen des
Beschwerdefilthrers vom 23. Marz 2007 nicht zuzulassen, da
die Ausfiilhrungen verspatet eingegangen waren. AuRerdem

wurde ein Antrag auf Kostenverteilung gestellt.

Die im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens von den
Parteien eingereichten Dokumente sind fir diese
Entscheidung nicht von Bedeutung, so dass nicht néaher

auf sie eingegangen werden muss.

Am 25. April 2007 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

a) Der Beschwerdegegner 02 hat vorgetragen, dass
Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zu
Grunde lag, eine Anderung enthalte, die gegen
Artikel 100 c) EPU verstoBe, da der Bezug fiur die
Parameter Spannungsrissbestandigkeit SRB und
Bruchzahigkeit BZ unzuldssigerweise von einem Rohr
auf ein Ethylenpolymer gedndert worden sei. So wiirden
sich SRB und BZ im Anspruch 1 des Hauptantrags auf
ein Material beziehen, das nicht extrudiert worden
sei, namlich das Ethylenpolymer, wahrend sich SRB und
BZ in Anspruch 1 in der urspringlich eingereichten
Fassung auf ein extrudiertes Material, das Rohr,
beziehen wiirden. Dieser Einwand wiirde zwar erstmals

unter Artikel 100 c¢) EPU erhoben, aber die Frage, ob
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die Parameter SRB und BZ an einem extrudierten oder
nicht extrudierten Material zu messen seien, sei
bereits ausgiebig vor der Einspruchsabteilung unter
Artikel 100 b) EPU diskutiert worden. Die Sachlage
hinsichtlich dieses Einwandes sei sehr komplex und
betreffe letztendlich sowohl Artikel 100 b) als auch
Artikel 100 c) EPU.

b) Die Kammer lieB die Diskussion iUber Artikel 100 c)

EPU zu.

c) Nach Ansicht des Beschwerdefilhrers handele es sich
bei der Anderung in Anspruch 1 lediglich um eine
Klarstellung des urspringlichen Anspruchs 1, in dem
der Rlckbezug des Wortes "es" unklar gewesen sei.
Auch bestritt der Beschwerdefiihrer, dass es im
Hinblick auf SRB und BZ einen Unterschied zwischen
einem nicht extrudierten und einem extrudierten
Ethylenpolymer gdbe. In diesem Zusammenhang wurde
auch eine schriftliche Fortsetzung des Verfahrens

beantragt, um entsprechende Beweise liefern zu konnen.

d) Die Kammer wies darauf hin, dass in Anspruch 1 nur
Teile der urspringlich offenbarten Messbedingungen
aufgenommen worden seien. Auch dies verstole gegen

Artikel 100 c) EPU.

e) Der Beschwerdefiihrer reichte neue Anspriiche 1-5 als

Hilfsantrag ein. Anspruch 1 des Hilfsantrags lautete:

"Hochfestes Rohr aus Ethylenpolymer mit bimodaler
Molmassenverteilung, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ethylenpolymer eine SpannungsriBbestandigkeit SRB,

gemessen nach der in der Beschreibung definierten

1039.D
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internen MeRmethode in Ethylenglykol bei einer
Temperatur von 80°C und einer Zugspannung von 5 MPa,
von 2 1400 h und eine Bruchzahigkeit BZ, gemessen
nach der in der Beschreibung definierten internen
MeRmethode bei einer Temperatur von 0°C, wvon

> 7 mJ/mm’ besitzt und Comonomere mit 4 bis 6
Kohlenstoffatomen in einer Menge von 0 bis 0,1 Gew.-%
im niedermolekularen Anteil und in einer Menge von
2,5 bis 4 Gew.-% im hohermolekularen Anteil enthalt,
wobeil das Verhédltnis des Gewichts des
niedermolekularen Anteils zum Gewicht des
hohermolekularen Anteils im Bereich von 0,5 bis 2,0
liegt, und einen Schmelzflussindex MFIs/i90°c vOn

< 0,35 g/10 min besitzt."

Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, dass
der Hilfsantrag nicht zugelassen werden sollte, da er,
abgesehen von Einwdnden unter Regel 29 (6) EPU und
Artikel 84 EPU, den Einwand unter Artikel 100 c¢) EPU

nicht beheben konne.

Die Kammer lieR den Hilfsantrag zu. Bei der
Diskussion unter Artikel 100 c) EPU, die sowohl fur
Anspruch 1 des Hauptantrags als auch Anspruch 1 des
Hilfsantrags galt, wies die Kammer darauf hin, dass
gemadl Beschreibung des Streitpatents das
Ethylenpolymer Zusatzstoffe enthalten kdnne. Dies
misse bei der Frage, an welchem Material SRB und BZ

letztendlich zu messen seien, berlicksichtigt werden.

Der Beschwerdegegner 01 zog seinen Antrag auf

Kostenverteilung zuriick.
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Der Beschwerdefihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der Anspriiche 1-8, eingereicht
an 12. Dezember 2003 (Hauptantrag) oder auf der Basis
der Anspriiche 1-5, eingereicht wadhrend der miindlichen

Verhandlung (Hilfsantrag).

Zusatzlich beantragte der Beschwerdefilthrer, das

Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurlckweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1039.D

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU

und der Regel 64 EPU und ist daher zuléssig.

Hauptantrag

Anspruch 1 des Hauptantrags (Punkt III) wie auch der
erteilte Anspruch 1 (Punkt I) sind auf ein hochfestes
Rohr aus Ethylenpolymer mit bimodaler
Molmassenverteilung gerichtet, wobei das Ethylenpolymer
eine bestimmte Spannungsrissbestandigkeit SRB und eine
bestimmte Bruchzahigkeit BZ aufweisen muss. Im Gegensatz
dazu lautet Anspruch 1 in der ursprunglich eingereichten

Fassung wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer) :

"Hochfestes Rohr aus Ethylenpolymer mit bimodaler
Molmassenverteilung, dadurch gekennzeichnet, dass €S
eine SpannungsriBbestidndigkeit von 2 1400 h und eine

Bruchzdhigkeit BZ von 2 7 mJ/mm® besitzt."
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Der Beschwerdegegner 02 begriindete seinen Einwand unter
Artikel 100 c) EPU mit der geidnderten Zuordnung der
Parameter SRB und BZ. So beziehen sich SRB und BZ im
Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein Material, das nicht
extrudiert worden sei, namlich das Ethylenpolymer,
wahrend sich SRB und BZ in dem urspringlich Anspruch 1
auf ein extrudiertes Material, das Rohr, beziehen. Da
die Extrusion des Rohrherstellungsprozesses die
Parameter SRB und BZ aber beeinflusse, erhielte man fir
nicht extrudierte und extrudierte Materialien
unterschiedliche Messwerte. Somit fiithre die geédnderte
Zuordnung der Parameter, die nicht durch die
urspringlichen Unterlagen gestiitzt sei, zu einer
Verschiebung der Werte und verstoBe damit gegen

Artikel 100 c) EPU.

Obwohl der Einwand unter Artikel 100 c) EPU im
Beschwerdeverfahren erstmals in der mindlichen
Verhandlung geltend gemacht worden ist, lieR die Kammer
die Diskussion uUber diesen Einwand zu, da Artikel 100 c)
EPU ein Einspruchsgrund gewesen ist und die Frage, ob
SBR und BZ an nicht extrudiertem Ethylenpolymer oder an
extrudiertem Material zu messen sind, bereits vor der
Einspruchsabteilung eine Rolle gespielt hat, wenn auch

im Zusammenhang mit Artikel 100 b) EPU.

Rein grammatikalisch kénnte sich das Wort "es" im
urspringlich eingereichten Anspruch 1 sowohl auf das
Rohr als auch auf das Ethylenpolymer beziehen. Im
vorliegenden Fall wird aber ein Rohr beansprucht, so
dass davon auszugehen ist, dass sich das kennzeichnende

Merkmal auf den beanspruchten Gegenstand bezieht.
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Auch die Beschreibung der ursprunglich eingereichten
Anmeldung assoziiert die Parameter SRB und BZ mit einem

Rohr, wie aus folgenden Textstellen ersichtlich ist:

Seite 5, Zeilen 3-4:

"Die Spannungsril3bestandigkeit des erfindungsgemallen
Rohres wird nach einer internen Messmethode

ermittelt.”

Seite 5, Zeilen 21-24:

"Die Bruchzahigkeit des erfindungsgemalen Rohres wird
ebenfalls nach einer internen Messmethode an
Probestaben mit den Abmessungen 10 x 10 x 80 mm, die
aus einer 10 mm dicken Pressplatte herausgesagt

wurden, bestimmt."

Seite 7, Zeilen 27-29:

"Die an dem fertigen Rohr gemessenen Eigenschaften
sind in der nachfolgenden Tabelle 2 angegeben.™

Tabelle 2 listet unter anderem SRB und BZ. Ein ahnliches
Zitat findet sich auf Seite 8, Zeilen 8-10 fiur das

Vergleichsbeispiel.

Diese Textstellen legen den Schluss nahe, dass sich die
im urspringlichen Anspruch 1 genannten Parameter SRB und
BZ in der Tat auf ein fertiges, extrudiertes Rohr

beziehen, wie der Beschwerdegegner 02 argumentiert hat.

Im Gegensatz dazu wird bei der Beschreibung der

Messmethoden fiir SRB und BZ auf Seite 5, Zeilen 3-19 und
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Zeilen 21-37 der ursprunglichen Anmeldung ausgefihrt,
dass SRB und BZ nicht am Rohr selbst sondern an
Probekdrpern gemessen werden, die aus einer Pressplatte
herausgesadagt werden (Seite 5, Zeilen 14-16 und 21-24).
Es bleibt aber offen, aus welchem Material die
Probekdrper herzustellen sind. Im Prinzip sind zwei
Moglichkeiten denkbar: Die Probekorper sind (a), wie der
Beschwerdefiihrer argumentiert, aus nicht extrudiertem
Ethylenpolymer herzustellen, oder (b), wie der
Beschwerdegegner 02 argumentiert, aus dem fertigen,
extrudierten Rohr, wobei das Rohr zerkleinert und durch
Wiederaufschmelzen zu Pressplatten verarbeitet wird. Nur
eine Antwort auf die Frage, welche dieser beiden
Moglichkeiten der Fachmann in Erwagung ziehen wlrde,
erlaubt eine definitive Entscheidung tber den vom
Beschwerdegegner 02 gemachten Einwand unter

Artikel 100 c) EPU.

Im vorliegenden Fall muss dariber aber nicht endgiltig
entschieden werden, da die Anderung in Anspruch 1 des
Hauptantrags aus folgenden Uberlegungen gegen

Artikel 100 c¢) EPU verstoRt.

Wie die oben zitierten Textstellen in der Beschreibung
zelgen, assoziiert die urspringliche Anmeldung die
Parameter SRB und BZ eindeutig mit einem Rohr. Nach
Ansicht der Kammer kann der Fachmann bei der
Interpretation der relevanten Textstellen, die die
Messmethoden betreffen, daher nur zu dem Schluss kommen,
dass auf jeden Fall Rohrmaterial zur Herstellung der
Probekdrper verwendet werden muss, sei es nun nicht
extrudiertes Rohrmaterial oder Material, das aus dem
extrudierten, fertigen Rohr gewonnen wird. Im Gegensatz

dazu beziehen sich die Parameter SRB und BZ in
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Anspruch 1 des Hauptantrags (wie auch im erteilten
Anspruch 1) auf das Ethylenpolymer, d. h. "reines"
Ethylenpolymer. Rohrmaterial ist aber nicht mit "reinem"
Ethylenpolymer gleichzusetzen. Ethylenpolymer fir das
erfindungsgemdale Rohr kann namlich weitere Zusatzstoffe
enthalten. GemaB Absatz [0009] des Streitpatents

(Seite 3, Zeilen 13-23 der urspringlich eingereichten
Anmeldung) koénnen dies Warmestabilisatoren,
Antioxidantien, UV-Absorber, Lichtschutzmittel,
Metalldesaktivatoren, peroxidzerstdrende Verbindungen,
basische Costabilisatoren in Mengen von 0 bis 10 Gew.-%
sein, aber auch Fillstoffe, Verstadrkungsmittel,
Weichmacher, Gleitmittel, Emulgatoren, Pigmente,
optische Aufheller, Flammschutzmittel, Antistatika,
Treibmittel oder Kombinationen von diesen in

Gesamtmengen von 0 bis 50 Gew.-%.

Keine der Textstellen in der urspringlichen Anmeldung
verknipft SRB und BZ mit einem "reinem" Ethylenpolymer.
Vielmehr wirde der Fachmann diese Parameter, wie bereits
ausgefihrt, mit einem Rohrmaterial assoziieren (nicht
extrudiert oder extrudiert). Niemand kann aber ernsthaft
behaupten, dass "reines" Ethylenpolymer immer die
gleichen Werte fir SRB und BZ aufweist wie ein
Ethylenpolymer, das Zusatzstoffe enthalt (im
vorliegenden Fall kann das Ethylenpolymer z. B. bis zu
50 Gew.-% Filler enthalten!), sei es nun in nicht
extrudiertem oder extrudiertem Zustand. Die Verknipfung
von SBR und BZ mit dem "reinen" Ethylenpolymer in
Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. im erteilten Anspruch 1
fihrt daher zu einer Verschiebung der Lehre hinsichtlich
der Parameter SRB und BZ, die in der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung nicht offenbart ist.
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Somit enthdlt Anspruch 1 des Hauptantrags eine Anderung,

die gegen Artikel 100 c) EPU verstolt.

Die vom Beschwerdefiihrer beantragte schriftliche
Fortsetzung des Verfahrens ist unter den gegebenen
Umstanden nicht angebracht. Dieser Antrag wurde namlich
im Zusammenhang mit dem vom Beschwerdegegner 02
behaupteten und vom Beschwerdefiihrer bestrittenen
Unterschied zwischen einem nicht extrudierten und einem
extrudierten Ethylenpolymer gestellt. Die Beantwortung
dieser strittigen Frage hat aber fiir die vorliegende
Entscheidung keine Bedeutung mehr, da, wie unter

Punkt 2.4.3 gezeigt, der Unterschied zwischen "reinem"
Ethylenpolymer und Rohrmaterial ausschlaggebend ist.
Dieser entscheidungswesentliche Sachverhalt wurde vom
Beschwerdefihrer nicht bestritten, bedarf keiner
weiteren Klarung und fihrt zwangslaufig immer zur
Zurickweisung des Hauptantrags. Mit anderen Worten, die
Kldrung der strittigen Frage "nicht extrudiert/
extrudiert" kann den Tenor der Entscheidung nicht &ndern
und wirde nur zu einer unnotigen Verzdgerung des
Verfahrens fihren. Die Zurickweisung des Antrags auf
schriftliche Fortsetzung des Verfahrens stellt somit
keine Verletzung des rechtlichen Gehdrs dar, da sich der
Beschwerdefihrer zu den Grinden aubern konnte, auf die

sich die Entscheidung stiitzt (Artikel 113(1) EPU).

Im Gegensatz zum urspringlichen Anspruch 1 (Punkt 2.1,

oben) enthalt Anspruch 1 des Hauptantrags (wie auch der
erteilte Anspruch 1) Angaben zu den Messbedingungen fir
SRB ("gemessen in Ethylenglykol bei einer Temperatur von
80°C und einer Zugspannung von 5 MPa") und BZ ("gemessen

bei einer Temperatur von 0°C").
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Diese Details sind, wie auch die Einspruchsabteilung in
ihrer Entscheidung unter Punkt 3 festgestellt hat, auf
Seite 5, Zeilen 12-14 und Zeile 31 offenbart. Dennoch
fallt auf, dass nur ein Teil der auf Seite 5 erwdhnten
Messbedingungen in Anspruch 1 aufgenommen worden ist.
Fir SRB werden auf Seite 5 noch die Abmessungen der
Probekdrper und die Kerbtiefe naher spezifiziert. Flir BZ
werden z. B. der Hammer, der Fallwinkel, die Pendellange
und die Auftreffgeschwindigkeit genau definiert. Die
Einspruchsabteilung hat das Herausldsen einzelner
Messbedingungen aus dem urspringlichen Kontext als
gewahrbar erachtet, wobei sie angenommen hat, dass es
sich bei den aufgenommenen Details um die wesentlichen
Bedingungen der beschriebenen Messmethoden handelt.
Diese Argumentation hat der Beschwerdefithrer auch in der

miindlichen Verhandlung vor der Kammer vertreten.

Die Kammer kann dieser Argumentation aber nicht folgen,
weil die urspringliche Beschreibung nicht einige
Messbedingungen als wesentlich und andere als weniger
wesentlich herausstellt. Im Gegenteil, alle
Messbedingungen werden als gleich relevant dargestellt.
Das Herausldsen einzelner Messbedingungen aus dem
urspringlich dargestellten Kontext schafft daher einen
Grad der Verallgemeinerung, der so in der urspriunglichen
Beschreibung nicht offenbart ist. Daher verstoBt auch
diese in Anspruch 1 des Hauptantrags enthaltene Anderung

gegen Artikel 100 c¢) EPU.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Anspruch 1 des
Hauptantrags gegen Artikel 100 c) EPU verstdBt. Somit

ist der Hauptantrag als Ganzes zurickzuweisen.

Hilfsantrag (Artikel 100 c¢) EPU)
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3.1 Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, dass der
vom Beschwerdefilthrer in der mindlichen Verhandlung
eingereichte Antrag nicht zugelassen werden sollte, da
er, abgesehen von weiteren Mangeln, die Einwande unter
Artikel 100 c) EPU nicht beheben kdénne. In Ausiibung
ihres pflichtgemdfBen Ermessens lieR die Kammer diesen
Antrag aber allein schon deshalb zu, um die
verfahrensrechtliche Fairness zu gewahrleisten. Dieser
Antrag ist namlich die Reaktion des Beschwerdefiihrers
auf einen erst in der mindlichen Verhandlung
vorgebrachten Einwand unter Artikel 100 c¢) EPU. Unter
dem Gebot der verfahrensrechtlichen Fairness haben
eventuelle Erfolgsaussichten des Antrags in den

Hintergrund zu treten.

3.2 Anspruch 1 das Hilfsantrags (siehe Punkt X e), oben)
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags
dadurch, dass nach den Textstellen "SRB, gemessen" und

"BZ, gemessen" folgender Text eingefligt worden ist:

"nach der in der Beschreibung definierten internen
MelRmethode" .

3.3 Diese Passage sollte dem Einwand Rechnung tragen, dass
die teilweise Aufnahme der Messbedingungen im Anspruch 1
des Hauptantrags gegen Artikel 100 c) EPU verstdBRt. In
der Tat werden durch den Verweis auf die Beschreibung
alle in der Beschreibung genannten Messbedingung
miteinbezogen. Nach Ansicht der Kammer verstolRt der
Verweis auf die Beschreibung im vorliegenden Fall auch
nicht gegen Regel 29(6) EPU, da diese in Ausnahmefdllen
einen solchen Verweis erlaubt, und im vorliegenden Fall

die explizite Aufnahme aller in der Beschreibung

1039.D
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genannten Messbedingungen dem Erfordernis einer knappen

Fassung des Anspruchs entgegen steht.

3.4 Dennoch ist der Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht
gewdhrbar, da er im Hinblick auf SRB und BZ immer noch
die in Punkt 2.4.3 unter Artikel 100 c) EPU beanstandete
Verschiebung bei der Messung von SRB und BZ von
Rohrmaterial auf Ethylenpolymer enthalt.

Somit ist auch der Hilfsantrag des Beschwerdefiihrers

zurlickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. GOrgmaier R. Young
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