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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 23. Juni 2006
zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung,
mit der das europaische Patent EP B 1 098 862 widerrufen

wurde.

IT. Der angefochtenen Entscheidung lagen folgende Antrage

zugrunde:

Hauptantrag, eingereicht wadhrend der miindlichen

Verhandlung am 6. Juni 2006, davon Anspruch 1 lautend:

"1, Verwendung von wassrigen, isocyanatfreien
Polyurethan-Dispersionen mit einem Feststoffgehalt von
40 bis 70 Gew.-% und einem LOsemittelgehalt von

< 10 Gew.-% als Formulierungskomponenten fiir

Sportbodenbelage."

Hilfsantrag, ebenfalls eingereicht wahrend der
mindlichen Verhandlung, Anspruch 1 davon lautend wie
Hauptantrag, jedoch der Ausdruck "Formulierungs-
komponenten fuUr Sportbodenbelage™ ersetzt durch den

Ausdruck "Sportbodenbelagsformulierungskomponenten™.

ITT. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderen folgende

Dokumente zitiert:

D4: Us A 4 992 507
D5: WO A 99/50325

D6: Us A 4 879 322
D7: Us A 5 710 209
D8: Us A 5 155 163
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D9: Gunter Oertel, "Polyurethane Handbook™, 1985,
Seiten 439, 440, 570

D10:  DIN 18 035 Teil B vom Juli 1992

D11: DIN 18 032 Teil 2 vom Mirz 1991

D12:  Prospekt BSW '"Regupol® Laufbahnbel&ge', undatiert
D13:  DIN 18 032 Teil 1

D14: DIN 18 032 Teil 2

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die beanspruchte
Verwendung nicht neu sei in Hinblick auf Dokument D5,
das bereits die gleichen isocyanatfreien Polyurethan-
Dispersionen wie das Streitpatent offenbare. Der
Ausdruck "Ffur Sportbodenbeldge™ bzw. "Sportbodenbelags-
formulierungskomponenten™ stehe fir einen unbestimmten
Zusammenhang mit Sportbodenbeldagen und der Begriff
"Sport" habe keine klar definierte Bedeutung. Der
besagte Ausdruck bedeute daher nur, dass die zu
verwendenden Formulierungskomponenten fir
Sportbodenbelidge geelgnet sein miissten. Da dies bei den
aus D5 bekannten Formulierungen auch der Fall sei,
mangele es dem Gegenstand von Anspruch 1 gemal Haupt-

und Hilfsantrag an Neuheit.

Gegen diese Entscheidung wurde von der Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerde wurde mit Schreiben vom 3. November 2006
begriindet und Anspruch 1 eines neuen Hilfsantrags
eingereicht, lautend wie Hauptantrag, wobei der Ausdruck
"Formulierungskomponenten fiUr Sportbodenbelage™ ersetzt
wurde durch den Ausdruck "Formulierungskomponenten bei
der Herstellung von Sportbodenbelagen™. Die
Beschwerdefilthrerin machte einen wesentlichen

Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung geltend.
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Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) griff Anspruch 1
des Hauptantrags als nicht neu in Hinblick auf jedes der
Dokumente D4 bis D7 an. Anspruch 1 des Hilfsantrags sei
ebenfalls nicht neu in Hinblick auf jedes der Dokumente
D5 bis D7. Die Anspriiche beruhten iiberdies nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die Erfindung sei auch
nicht so deutlich und vollstédndig offenbart, dass der

Fachmann sie ausfithren kdnne (Artikel 100 (b) EPU).

Mit Schreiben vom 26. Juni 2007 reichte die
Beschwerdefilthrerin zusatzliche Hilfsantrdge II bis IV
und die nachstehenden Dokumente, betreffend Aufbau,

Eigenschaften und Anforderungen an Sportbodenbelage, ein:

D15: Internet - Auszug der Homepage von ISSS
(International Association for Sports Surface
Sciences), letztes Update Juni 2007, 5 Seiten

Dl6a: IAAF (International Association of Athletics
Federations): Performance Specifications for
Synthetic Surfaced Athletics Tracks (Outdoor),
1996 - 1999, 3 Seiten

Dl16b: wie Dlba, updated version Januar 2003

D17: ASTM F 2157-2 wvom August 2002

D18: Auszug der Internetseite von CONICA: Conica Sport
Surfaces, 2 Seiten, 2006

Mit Schreiben der Beschwerdefilthrerin vom 12. Juli 2007
gingen weitere drei Hilfsantrage und eine
Zusammenstellung aller Antradge, nunmehr umfassend den
Hauptantrag und die Hilfsantradge I bis VII, ein. Die

zusatzlichen Dokumente

D19%a: RoOmpp Lexikon "Lacke und Druckfarben", 1998,
Seiten 262, 245, 510, 511
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D19%: Bodo Carlowitz (Hsg.) "Die Kunststoffe",
Kunststoff Handbuch 1, 1990, Seiten 493, 494

D19c: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry,
5. Aufl., Bd. A 18, 1991, Seiten 491 - 499

D19d: T. Brock et al. "Lehrbuch der Lacktechnologie",
1998, Seiten 284 - 288

wurden eingereicht, um zu zeigen, dass die
Applikationweisen des Flutens und des Giessens nicht

zwingend eine Aufbringung auf den Boden implizierten.

Die Beschwerdegegnerin antwortete mit Schreiben vom

13. Juli 2007, dass das Vorbringen und die teils neuen
Antradge der Beschwerdefihrerin, eingereicht mit den zwei
vorangegangenen Schreiben, verspatet und
verfahrensmissbrauchlich seien. Eine Kostenverteilung

wurde aus diesem Grund beantragt.

Am 26. Juli 2007 fand eine miindliche Verhandlung statt.
Die Beschwerdefilhrerin zog den bisherigen Hauptantrag
und die bisherigen Hilfsantrdage I und II nach deren
Erdrterung zurick und reichte einen neuen Hauptantrag

sowie neue Hilfsantrdge III und IV ein.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Basis des Hauptantrags wie eingereicht
in der miindlichen Verhandlung, hilfsweise auf der Basis
des Hilfsantrags I (eingereicht als Hilfsantrag IV mit
Schreiben vom 12. Juli 2007) oder des Hilfsantrags II
(eingereicht als Hilfsantrag V mit Schreiben vom

12. Juli 2007) oder des Hilfsantrags III wie eingereicht

in der mindlichen Verhandlung, oder des Hilfsantrags IV,
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eingereicht in der mundlichen Verhandlung. Weiter wurde

die Rlckzahlung der Beschwerdegebithr beantragt.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriickweisung der

Beschwerde und Kostenverteilung.

Anspruch 1 des Hauptantrags ist identisch mit dem des am

12. Juli 2007 eingereichten Hilfsantrags III und lautet:

"1, Verwendung von Formulierungen, die als Komponente
wassrige, isocyanatfreie Polyurethan-Dispersionen mit
einem Feststoffgehalt von 40 bis 70 Gew.-% und einem
Losemittelgehalt von £ 10 Gew.-% enthalten, zur
Herstellung von Sportbodenbelagen, ausgewahlt aus
Leichtathletiklaufbahnen, Mehrzwecksportbelagen,
Tennisbeldgen, Elastikschichten unter Kunstrasen, sowie
Sportbodenbelédgen in Schulsportanlagen, Ballspielanlagen
und Sporthallen."

Anspruch 1 des Hilfsantrags | hat folgenden Wortlaut:

"1l. Verwendung von Formulierungen, die als Komponente
wassrige, isocyanatfreie Polyurethan-Dispersionen mit

o)

einem Feststoffgehalt von 40 bis 70 Gew.-% und einem
Losemittelgehalt von £ 10 Gew.-% enthalten, zur
Herstellung von Sportbodenbelagen, dadurch
gekennzeichnet, dass

(1) die Polyurethan-Dispersionen mit
Strukturfillstoffen in Form einer Spritzbeschichtung auf
elastische oder starre Untergriinde aufgebracht werden;
(11) die Polyurethan-Dispersionen als

Verlaufsbeschichtung auf elastische oder starre

Untergrinde aufgebracht werden, wobei die Applikation
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ein- oder mehrschichtig sowie mit Einstreugranulat
erfolgt; oder

(iii) die Polyurethan-Dispersionen als Spachtelmassen
fir den Porenverschluss von Untergriinden von

Sportbodenbeldgen herangezogen werden."

Die Beschwerdefihrerin argumentierte im wesentlichen

folgendermaBen:

Die Einspruchsabteilung habe die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern und der Grossen Beschwerdekammer,
insbesondere G 2/88 und G 6/88 sowie T 966/00 verkannt.
Die dort flir eine zweite medizinische Indikation
aufgestellten Grundsatze mussten auch fur Anspruche
gelten, die auf nichtmedizinische Verwendungen gerichtet
seien. Die Auslegung der Einspruchsabteilung sei daher
nicht haltbar. Der Ausdruck "flUr Sportbodenbeldge™ sei
namlich als funktionelles technisches Merkmal anzusehen,
das zur Abgrenzung vom Stand der Technik geeignet sei.
"Sportbodenbelag™ sei ein geldufiger Fachbegriff, der
einen besonderen Schichtaufbau und ein bestimmtes
Eigenschaftsprofil, wie beispielsweise Kraftabbau,
Nachgiebigkeit, Rutschfestigkeit/Reibung und einen
geringen Energieverlust, impliziere. Die
Beschwerdefiihrerin verwies dazu auf die Druckschriften
D10 bis D14, und auf die neu eingefiihrten Schriften Dlé6a
D16b und D17, in denen typische Werte fiir diese
Eigenschaften angegeben seien. In D5 fande sich keine
Offenbarung der Verwendung der Polyurethan-Dispersionen
als Formulierungskomponenten bei der Herstellung von
Sportbodenbelagen. Auf die mdgliche Elgnung der in D5
sowie in D6 und D7 beschriebenen Polyurethan-
Dispersionen als Formulierungskomponenten fir

Sportbodenbeldge komme es nicht an.
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In D6 sei zwar eine Verwendung von wassrigen
Polyurethan-Dispersionen zur Beschichtung von
Bowlingbahnen erwahnt. Dabei handele es sich nur um eine
Anwendung unter vielen. Diese Bahnen seien zudem extrem
hart und erfiillten daher nicht die Anforderungen an
einen Sportbodenbelag. Bowling fande sich nicht auf der
Liste der Sportarten, flr die Sporthallen fiir Turnen und
Spiele gemal D13 genutzt wlirden. Die Dispersionen der
Ausfiihrungsbeispiele 1 und 2 der D6 mit einem
Feststoffgehalt von 40 bzw. 41 Gew.-%, also im
beanspruchten Bereich, wlirden fir Textilbeschichtungs-
anwendungen und als Klebemittel eingesetzt werden. Es
fande sich keine Offenbarung der Verwendung dieser

Dispersionen flir Bowlingbahnbeschichtungen.

D7 offenbare allenfalls die Verwendung der Dispersionen
zum Anstrich und zur Beschichtung wvon StraBenoberfléachen,
die nach fachmannischem Verstandnis keine

Sportbodenbelage darstellten.

Auch in D4 werde die anspruchsgemédRfe Verwendung nicht
offenbart. Die Polyurethan-Dispersionen samtlicher
Ausfihrungsbeispiele wiesen zudem einen hdheren
Losemittelgehalt auf. Der Anspruch 1 des Hauptantrags
seil daher neu. Im Hilfsantrag I wirden die
anspruchsgemdll verwendeten Formulierungen,
beispielsweise durch Anwesenheit von Strukturfillstoffen
oder von Einstreugranulat, und die Auftragsverfahren
naher charakterisiert. Diese Merkmale gingen aus D4 bis

D7 nicht hervor.

Zum Vorwurf des schwerwiegenden Verfahrensfehlers: Die

Einspruchsabteilung habe wahrend der miindlichen
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Verhandlung Argumente der Beschwerdefihrerin zur
Auslegung des Begriffs "Flr Sportbodenbelage'™ im
Hinblick auf die Rechtsprechung zur zweiten
medizinischen Indikation nicht zugelassen, was durch die
Niederschrift der miindlichen Verhandlung bestatigt werde.
Es sei nicht auszuschlieBen, dass die Widerrufs-
entscheidung der Einspruchsabteilung auf diesem schweren
Verfahrensmangel beruhte. Die Beschwerdegebiihr sei daher

zurlickzuerstatten.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im wesentlichen

folgendermaBen:

Das Streitpatent erflille nicht die Voraussetzungen nach
Artikel 100 (b) EPU, da im Patent keine Definition eines
Sportbodenbelags oder seiner wesentlichen Eigenschaften
gegeben werde, insbesondere solche, wie sie die
Beschwerdefiihrerin nunmehr fliir wichtig erachte, namlich
Kraftabbau, Nachgiebigkeit, Rutschfestigkeit und
niedriger Energieverlust. Im Patent werde auch keine
besondere Vorgangsweise gelehrt, um Beschichtungen aus
an sich bekannten Polyurethandispersionen diese
Eigenschaften zu erteilen. Jedenfalls aber sei der

unklare Begriff "Sportbodenbeléage’™ breit auszulegen.

Zur Neuheit: Die beanspruchte Verwendung sei nicht auf
die tatsadchliche Herstellung eines Sportbodenbelags
beschrankt, sondern umfasse auch die Verwendung der
Dispersionen nur zum Vorbereiten des Untergrundes, zum
Verkleben eines Sportbodenbelags, und zum Versiegeln
eines solchen Belags, wie aus Paragraph [41] der
Streitpatents hervorgehe. Wenn die beanspruchte
Verwendung aber beispielsweise nur eine als

Spachtelmasse fur den Porenverschluss von Untergrunden
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sein kdénne (siehe Streitpatent Paragraph [41], Punkt 5),
dann sei eine solche nicht zu unterscheiden von einer
Beschichtung eines Betonuntergrunds, die explizit in D5
offenbart sei. Der Anspruch 1 des Hauptantrags sei daher

nicht neu.

Der Begriff "fuUr Sportbodenbel&ge'™ beschreibe keinen
neuen technischen Effekt im Sinne der G 2/88, sondern
allenfalls ein anderes Anwendungsgebiet. Anspruch 1 sei
daher kein Anspruch betreffend eine zweite
nichtmedizinische Verwendung. Die nunmehr vorliegenden
geanderten Anspriiche hatten nicht die Verwendung
bestimmter Polyurethan-Dispersionen zur Herstellung
eines Sportbodenbelags, sondern nur deren Verwendung zur
Herstellung von Formulierungen zum Gegenstand. Diese
missten bloR geeignet sein fir Sportbodenbeldge. Der
Beurteilung der Einspruchsabteilung, was die Auslegung
der Anspriiche und die mangelnde Neuheit gegeniiber D5
betreffe, sei daher zuzustimmen. Aus den gleichen
Uberlegungen seien die beanspruchten Verwendungen auch
nicht neu gegeniber D4, D6 und D7. Diese Dokumente
offenbarten wassrige, isocyanatfreie Polyurethan-
Dispersionen mit Losemittelgehalten und
Feststoffgehalten im Anspruchsbereich. Sie wirden in
Form von Formulierungen als Binder, Kleber und
Beschichtungsmittel eingesetzt, so z.B. in D6 fir
Bowlingbahnen, und in D7 fir StraBenoberflachen. Die
Dispersionen bzw. die Formulierungen seien offenbar

geeignet flir die Herstellung von Sportbodenbelédgen.

Die Beschwerdegegnerin hat geriigt, dass die Einreichung
der neuen Hilfsantrdge vom 26. Juli 2007 und
insbesondere die von Dokumenten und von weiteren drei

Hilfsantrdagen am 12. Juli 2007 verspatet und
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verfahrensmissbrauchlich sei. Die Kammer solle daher ihr
Ermessen nach Artikel 10b VOBK ausiiben und diese Antrage
und Dokumente nicht zum Verfahren zulassen. Sie verwies
auf Artikel 10a(2) VOBK, wonach die Beschwerdebegriindung
den vollstandigen Vortrag einer beschwerdefiihrenden
Partei enthalten misse. Es sei zudem kein plausibler
Grund fiir die Verspatung gegeben worden. Die verspateten
Eingaben bestiinden aus 54 bzw. 48 Seiten, Uberwiegend in
deutscher Sprache, was eine Ubersetzung ins Englische
notwendig machte. In der Kirze der zur Verfiligung
stehenden Zeit sei es unmdglich gewesen, diese
Ubersetzungen anfertigen zu lassen und die Dokumente und
Antrdge zu analysieren. Dazu komme, dass der mit der
Sache betraute Vertreter der Beschwerdegegnerin zur
fraglichen Zeit in Urlaub gewesen sei und ein weiterer
Vertreter sich des Falls habe annehmen miissen. Daraus
seien zusatzliche Kosten erwachsen, weil nunmehr zwei
Vertreter zur mindlichen Verhandlung anreisen hatten
missen. Die Kammer solle gemaR Artikel 1lla VOBK diese
Kosten und die durch die eilige Beantwortung der
verspateten Eingabe verursachten Kosten der Gegenpartei

auferlegen.

Entscheidungsgrinde

1733.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zulassigkeit der Antrage und Dokumente

Die Kammer stellt zundchst fest, dass die
Beschwerdefiihrerin in ihrer Beschwerdebegriindung
vollstandig auf die Griinde eingegangen ist, aus denen

die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei. Dazu
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genliigte es, auf den Neuheitseinwand in Hinblick auf
Dokument D5 einzugehen, da sich die angefochtene
Entscheidung nur auf dieses Dokument stitzte. Mit der
Beschwerdebegriindung wurde ferner ein Hilfsantrag
eingereicht, in dem die Pradposition "fUr"™, auf welcher
die Auslegung des Anspruchs 1 in der angefochtenen
Entscheidung beruht, gestrichen wurde. Die
Beschwerdebegriindung entsprach damit insofern den

Bestimmungen von Artikel 10a (2) VOBK.

Die mit Schreiben vom 26. Juni 2007, also einen Monat
vor dem Termin der miindlichen Verhandlung, eingegangenen
zusatzlichen Hilfsantrdge stellen nach Ansicht der
Kammer eine Reaktion der Beschwerdefilhrerin auf die
Einwande der Beschwerdegegnerin vom 1. Marz 2007 dar. In
diesem Schreiben hatte die Beschwerdegegnerin namlich
Neuheitseinwande in Hinblick auf die Dokumente D4, D5,
D6 und D7 aufrecht erhalten, die in der angefochtenen
Entscheidung nicht berilicksichtigt sind. Sie hatte
ebenfalls Neuheitseinwande in Hinblick auf die
Offenbarung in D5, D6 und D7 gegen den Anspruch 1 des
Hilfsantrags vom 3. November 2006, sowie einen
Klarheitseinwand erhoben. Ferner wurde der Einwand unter
Artikel 100 (b) EPU ebenfalls aufrechterhalten. Die
Eingabe vom 26. Juni 2007 mit vier zusatzlichen Antragen
erfolgte erst nach der Ladung zur mundlichen Verhandlung
am 2. Mai 2007, jedoch weniger als vier Monate nach
Empfang des Schreibens der Beschwerdegegnerin vom

1. Marz 2007.

Die zusatzlichen Antrdge vom 12. Juli 2007 sind dann
zwel Wochen vor der miindlichen Verhandlung eingegangen
und stellen weitere Versuche dar, den Neuheitseinwdnden

im Brief der Beschwerdegegnerin vom 1. Marz 2007
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Rechnung zu tragen. Der Hilfsantrag III vom 12. Juli
2007 (jetziger Hauptantrag) basiert auf dem

Hilfsantrag II vom 26. Juni 2007 unter Hinzufliigung einer
Aufzahlung von 7 Typen von "Sportbodenbelagen™, um
diesen Begriff nédher zu definieren. Hilfsantrag IV
basiert im wesentlichen auf der Kombination wvon

Anspruch 1 des Hilfsantrags II mit den Merkmalen der
erteilten Anspriiche 8, 9 und 10 des Streitpatents. Die
Beschwerdegegnerin konnte erwarten, dass die
Beschwerdefilthrerin als Reaktion auf die Einwa@nde vom

1. Marz 2007 Merkmale der abhangigen Anspriiche des
Streitpatents in den unabhangigen Anspruch aufnimmt.
Ferner ist die dem Anspruch 1 des Hauptantrags (bzw. des
Hilfsantrags III vom 12. Juli 2007) hinzugefiigte Liste
der Arten von "'Sportbodenbeldgen™ nicht lang und stellt
ebenfalls einen Versuch dar, den Einwanden vom 1. Marz
2007 zu entgegnen. Zwar halt es die Kammer fiir in hohem
Masse winschenswert, dass alle Hilfsantrage so
frihzeitig wie moglich gestellt werden, ist aber der
Meinung, dass unter den geschilderten Umstédnden die
Einreichung der Hilfsantrage IITI und IV am 12. Juli 2007,
also zweil Wochen vor dem Termin der mundlichen
Verhandlung, der Beschwerdegegnerin noch genligend Zeit
lieB, um bei der Verhandlung darauf eingehen zu koénnen.
Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die
Beschwerdegegnerin nach Erhalt dieser Hilfsantrage in
ihrem Antwortschreiben vom 13. Juli 2007 nicht beantragt
hat, die mindliche Verhandlung zu verschieben, um sich

vorbereiten zu kdnnen.

Artikel 10b (3) VOBK besagt, dass Anderungen des
Vorbringens nach Anberaumung der miindlichen Verhandlung
nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen,

deren Behandlung der Kammer oder den Beteiligten ohne
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Verlegung der mindlichen Verhandlung nicht zumutbar ist.
Die gednderten Anspriiche werfen nach Ansicht der Kammer
keine so schwierigen Fragen auf, dass es der
Beschwerdegegnerin unmdéglich gewesen ware, sich bis zur
Verhandlung entsprechend vorzubereiten und ferner hat
die Beschwerdegegnerin (wie oben ausgefithrt) mit ihrem
Schreiben vom 13. Juli 2007 keine Verschiebung der

miindlichen Verhandlung beantragt.

Die Kammer macht daher von ihrem Ermessen Gebrauch und

ldsst den Hauptantrag und den Hilfsantrag I zu.

Die Dokumente D19%a-d belegen das allgemeine Fachwissen
auf dem Gebiet der Beschichtung mit Farben, Lacken und
Kunststoffen. Unter diesen Umstanden sieht die Kammer
keinen Grund, sie nicht zu beriicksichtigen, zumal ihnen
in Hinblick auf die geadnderten Anspriiche des

Hilfsantrags I eine gewisse Relevanz zukommt.

Anderungen

Artikel 123 (2) EPU

Der Anspruch 1 gemal Hauptantrag beruht auf dem

Anspruch 1, wie veroffentlicht als WO A 00/06521, in
Verbindung mit der Beschreibung, Seite 19, Zeilen

14 - 17; Basis flir die ausgewahlten Sportbodenbelage
findet sich auf Seite 1, Zeilen 10 - 18, Seite 2, Zeilen
23 - 28 und Zeilen 34, 35, Seite 4, Zeilen 22 - 25,

Seite 6, Zeilen 11 - 17, alle in Verbindung mit Seite 18,
Zeilen 32 - 35.

Der Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag I beruht auf einer

Kombination der Anspriche 1, 9, 10 und 11, wie
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veroffentlicht als WO A 00/06521, sowie der Beschreibung,
Seite 19, Zeilen 34 - 36. Die abhangigen Anspriiche 2 - 9
gemal Hilfsantrag I entsprechen den Anspriichen 3 - 6,

14 - 17 in der als WO A 00/06521 veroffentlichten

Fassung bzw. den erteilten Ansprichen 2 - 5, 13 - 16.

3.2. Artikel 123 (3) EPU

Die Gegenstande des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des
Hilfsantrags sind gegeniiber dem erteilten Anspruch 1
eingeschrankt. Die Bestimmung des Artikels 123 (3) EPU
ist daher erfillt.

4. Einwand nach Artikel 100 (b)

Die Beschwerdegegnerin begrindet diesen Einwand im
Beschwerdeverfahren damit, dass das Streitpatent keine
Definition enthalte, was genau unter einem
Sportbodenbelag zu verstehen sei bzw. wie (z.B. aus Db)
bekannte Formulierungen gegebenenfalls abzuwandeln seien,

um fir solche Sportbodenbeliage geeignet zu sein.

Abgesehen davon hat die Beschwerdegegnerin aber nicht
vorgebracht, dass die Formulierungen an sich nicht
herstellbar waren. In den Beispielen des Streitpatents
wird gezeigt, wie die Formulierungen auf Bdden
appliziert werden. Die Beschwerdegegnerin, welche die
Beweislast tragt, hat nicht gezeigt, dass diese
Beispiele nicht ausfiihrbar waren. Der Einwand geht nach
Auffassung der Kammer dahin, dass der Begriff
"Sportbodenbelag™ unscharf sei und daher breit ausgelegt
werden sollte, was allenfalls einem Einwand unter

Artikel 84 EPU entspréche.

1733.D
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Neuheit

Hauptantrag

Dokument D6 offenbart wassrige Polyurethan-Harnstoff-
Dispersionen mit einem Feststoffgehalt von bis zu

60 Gew.-%, bevorzugt 15 - 60 Gew.-%, besonders bevorzugt
von 30 - 45 Gew.-% (Spalte 17, Zeilen 63 - 67). Sie sind
l6semittelfrei bzw. es liegt ihr Losemittelgehalt bei
0,01 bis 10 Gewichtsteilen (Spalte 14, Zeilen 17 - 24).
Die Dispersionen sind normalerweise isocyanatfrei
(Spalte 17, Zeilen 38 - 41 und 55 - 57). Die
Polyurethan-Dispersionen kdénnen mit anderen Komponenten,
wie beispielsweise anderen Dispersionen, Emulgatoren,
Fillern, Plastifizierungsmitteln und Pigmenten zu
Formulierungen verarbeitet werden (Spalte 18, Zeilen

19 - 28). Verwendung finden diese als Beschichtungs- und
Impragniermittel flir Textilien, Leder, Papier, Holz,
Metall, Keramik, Stein, Beton, Bitumen, Fasern, Stroh,
Glas, Porzellan, Plastik etc., als Binder fir eine
Vielzahl von Stoffen, als Hilfsmittel beim Textildruck
und in der Papierindustrie, als Additiv fir Polymere,
als Schlichte fur Glasfasern und als Lederfinish

(Spalte 18, Zeilen 46 - 58). Besonders harte
Polyurethan-Harnstoffe, die aus feinverteilten
Dispersionen und Solen erhalten werden, sind besonders
geeignet als Lacke, zur Beschichtung von Textilien, und
auch hervorragend geeignet ("'excellently suited") zur
Beschichtung von Kegelbahnen (“'bowling alleys™)

(Spalte 19, Zeilen 32 - 53).

Daher offenbart D6 die Herstellung einer Klasse von
wassrigen, isocyanatfreien Polyurethan-Harnstoff -

Dispersion verschiedener chemischer Zusammensetzung und
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mit einem Losemittelgehalt von bis zu 10 Gew.-% und
einem Feststoffgehalt von bis zu 60 Gew.-%. Diese
Merkmale der Dispersionen sind im allgemeinen Teil der
D6 enthalten und gelten folglich fir alle in D6

beschriebenen Dispersionen.

Der Losungsmittelgehalt ist identisch mit dem in

Anspruch 1 des Streitpatents definierten Bereich.

Beziiglich des Feststoffgehalts der Dispersionen
Uberlappt der bevorzugte Bereich von 15 - 60 Gew.-%
weitgehend mit dem anspruchsgemédRen Bereich wvon

40 - 70 Gew.-% Feststoffgehalt. Der besonders bevorzugte

Bereich von 30 - 45 % lberlappt ebenfalls mit dem

beanspruchten Bereich. Ferner weisen die Dispersionen

o\°

der Beispiele einen Feststoffgehalt von 40 %, 41 %, 39
und 39,5 Gew.-% auf, d.h., Werte im beanspruchten
Bereich bzw. sehr nahe daran. Daher ist die Offenbarung
in D6 fir den beanspruchten Feststoffgehaltsbereich
neuheitsschadlich. Die Beschwerdefihrerin hat zwar
darauf hingewiesen, dass die Dispersionen der
Ausfihrungsbeispiele 1 und 2 der D6, flir die ein
Feststoffgehalt von 40 Gew.-% bzw. 41 Gew.-%, also im
beanspruchten Bereich, angegeben werde, fir
Textilbeschichtungsanwendungen und als Klebemittel
eingesetzt werden (Spalte 20, Zeilen 37 - 39 und 67 - 68;
Spalte 21, Zeilen 1, 2). Es fande sich keine Offenbarung
der Verwendung dieser Dispersionen fir Bowlingbahn-
beschichtungen, bei denen es sich nur um eine Anwendung
unter vielen handele. Dem ist entgegenzuhalten, dass in
den konkreten Beispiele spezifische Polyurethan -
Harnstoff - Polymere hergestellt werden, deren chemische
Zusammensetzung fliur den jeweiligen Verwendungszweck

abgestimmt ist und wobei der Feststoffgehalt der

1733.D



1733.D

- 17 - T 1167/06

Dispersionen im Fall der Beispiele 1 und 2 auf einen
Wert von 40 % bzw. 41 Gew.-% eingestellt ist. Daraus
geht nicht eindeutig hervor, dass Dispersionen mit
Feststoffgehalt von 40 %, 41 Gew.-% und dariber sich
etwa nur fiir Textilbeschichtungsanwendungen und als
Klebemittel eignen wirden. Die Beschreibung der D6
enthdlt keinen Hinweis, dass Dispersionen mit bestimmtem
Feststoffgehalt nur im Zusammenhang mit bestimmten
Anwendungen offenbart seien. Es wird nadmlich kein
Zusammenhang hergestellt oder angedeutet zwischen

bestimmten ausgewdhlten Feststoffgehalts - Bereichen und

bestimmten Dispersionen fir bestimmte Anwendungszwecken.

D6 offenbart die Verwendung der Dispersionen mit einem
Feststoffgehalt von bis zu 60 Gew.-% flir eine ganze
Reihe von Anwendungen und lehrt, dass besonders harte
Polyurethan - Harnstoffe zur Beschichtung von
Bowlingbahnen hervorragend geeignet sind. Die besonders
harten Polyurethan - Harnstoffe werden aus
feinverteilten Dispersionen und Sols erhalten (siehe
Spalte 19, Zeilen 32 - 35). Die spezifische Verwendung
ist also nicht mit einem bestimmten Feststoffgehalt der

Dispersionen in Zusammenhang gesetzt, sondern nur mit

der Harte des Polymers.

Die Beschwerdefihrerin hat weiter eingewandt, dass die
Offenbarung von Bowlingbahnen nicht neuheitsschadlich
fiir die beanspruchte Verwendung sei, da diese sehr hart
seien und nicht die Anforderungen an Sportbodenbelége,
beispielsweise die vertikale Standardverformung und
Deformation, erfiillten. Sie verwies auf die Angaben dazu
in den einschldagigen DIN - Normen D10 (Tabelle 4,

Zeile 1) und D14 (Tabelle 1, Zeile 3). Kegel- und

Bowlingbahnen, auf denen die Kugel lauft, wilirden sich
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auch durch die Betretbarkeit von Sportbodenbelidgen
unterscheiden. Diese Argumente sind nach Ansicht der
Kammer jedoch nicht stichhaltig, da das Streitpatent
keinen Hinweis auf die zitierten DIN - Normen gibt. Eine
dahingehend eingeschréankte Auslegung der Anspriiche ist
daher nicht durch den Inhalt der Beschreibung
gerechtfertigt. Keine der in diesen Normen
standardisierten Eigenschaften von Sportbodenbeléagen,
wie Standardverformung und Deformation, Kraftabbau,
Gleitreibungwert, Harte, etc. ist in den Anspriichen
definiert. Sportbodenbelag besagt im Ubrigen nicht
unbedingt, dass der Sportler selbst sich darauf bewegen

muss.

Anspruch 1 des Hauptantrags fordert zusédtzlich, dass der
Sportbodenbelag ausgewahlt ist aus Leichtathletik-
laufbahnen, Mehrzwecksportbelagen, Tennisbelagen,
Elastikschichten unter Kunstrasen, sowie Sportboden-
beldagen in Schulsportanlagen, Ballspielanlagen und
Sporthallen. Es kann dahingestellt bleiben, ob Bowling
ein Ballspiel oder eine Kugelsportart ist. Nach
Auffassung der Kammer fallt jedenfalls Bowling bzw. die
Spielflédche einer Bowlingbahn unten den anspruchsgemdfBen
Begriff "'Sportbodenbelag in Sporthallen™. Zwar hat die
Beschwerdefiihrerin unter Hinweis auf die DIN - Norm D13
(Seite 2, Punkte 2.1. und 2.3. und Seite 9, Tabelle A2)
das Argument vorgebracht, dass Bowling kein Hallensport
sei, da es nicht in der Liste der Sportarten aufgefihrt
sei, die laut besagter Tabelle A2 in Sporthallen fir
Turnen und Spiele betrieben wiirden. Das Argument ist
jedoch nicht iberzeugend, da zum Beispiel Punkt 2.2.
derselben DIN - Norm D13, betreffend Sporthallen fur
Spiele, keinen Hinweis auf die Tabelle A2 enthdlt und

daher bezliglich der Sport- bzw. Spielarten nicht
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eingeschrankt ist. Im Ubrigen enthidlt das Streitpatent
keinen Hinweis, dass ''‘Sporthallen™ streng im Sinne der
DIN - Norm D13 zu verstehen ware. Wie die
Beschwerdefiihrerin selbst eingerdaumt hat, ist der
Begriff "'Sporthalle™ mit einer gewissen Unschéarfe
behaftet und schlieBt nach Ansicht der Kammer beliebige
Raumlichkeiten von solchen AusmaBen, dass in ihnen

Bowlingsport betrieben werden kann, mit ein.

Dokument D6 offenbart somit alle Merkmale des Anspruchs
1 gemaRl Hauptantrag in Kombination. Der Anspruch ist
nicht neu (Artikel 54 EPU) und der Antrag nicht

gewahrbar.

Hilfsantrag |

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag I ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragen der wassrigen
Dispersionen als Spritzbeschichtung, Verlaufs-
beschichtung oder als Spachtelmasse erfolgt. Keines
dieser Auftragsverfahren ist in D6 offenbart. Der
Anspruchsgegenstand unterscheidet sich weiter
hinsichtlich Ausfihrungsform (i) dadurch, dass die
Polyurethan-Dispersion zusammen mit Strukturfillstoffen
aufgebracht wird; hinsichtlich Ausfihrungsform (ii)
dadurch, dass die Applikation der Polyurethan-Dispersion

zusammen mit Einstreugranulat erfolgt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag I ist
daher neu gegeniiber Dokument D6. Er ist auch neu im

Hinblick auf die anderen von der Beschwerdegegnerin im
Beschwerdeverfahren zitierten Dokumente D4, D5 und D7,

aus folgenden Grinden:
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Aus D4 sind wassrige Polyurethan-Dispersionen als
Beschichtungsmittel fiir Holz, Glas, Papier, Metall etc.
bekannt. Die Dispersionen sind nicht ldsemittelfrei und
in vielen Beispielen ist der Feststoffgehalt mit ca.

35 % zu niedrig.

Dokument D5 wurde am 7. Oktober 1999, also nach dem
Prioritatstag des Streitpatents, veroffentlicht. Das
Dokument gehort zum Stand der Technik nach

Artikel 54(3) (4) EPU fiur alle benannten Vertragsstaaten,
was nicht bestritten wurde. Es offenbart ldsemittelfreie,
wassrige Polyurethan-Dispersionen und deren Verwendung
flir einkomponentige, isocyanat- und losemittelfreie
Beschichtungen, Dichtstoffe, Klebstoffe oder Membranen
im Baubereich (Seite 1, Zeilen 6 - 10). Der Feststoff-
gehalt an Polyurethan - Polymer der Dispersionen betragt
40 - 70 Gew.-%, vorzugsweise 50 - 60 Gew.-%, bezogen auf
das Gesamtgewicht der reinen Polyurethan - Dispersion
(Seite 17, Zeilen 1 - 9). Die wassrigen Polyurethan-
Dispersionen kdnnen bei bauchemischen Anwendungen, wie
z. B. als Beschichtungen, Dichtstoffe, Klebstoffe, Lacke
oder Membranen fir die Oberfldchen von mineralischen
Baustoffen wie Beton, Gips, Zement, sowie wvon Glas, Holz,
Papier, Metall oder Kunststoff verwendet werden. Die
Applikation erfolgt mittels der in der Lacktechnologie
bekannten Auftragsverfahren wie Fluten, Giessen, Rakeln,
Spritzen, Streichen, Tauchen und Walzen (Seite 18,

Zeile 29 bis Seite 19, Zeile 5). Eine Anwendung in oder
bei der Herstellung von Sportbodenbeldgen ist in D5
nicht erwadhnt, ja es ist nicht erwdhnt, ob es sich bei
den zu beschichtenden mineralischen Baustoffoberflachen
um Bodenbelidge im weitesten Sinne handelt. Die Kammer
kann dem Argument der Beschwerdegegnerin nicht folgen,

dass die Offenbarung der Auftragsverfahren "Fluten" und

1733.D
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"Giessen" eine Aufbringung der Polyurethan -
Dispersionen auf den Boden impliziere. Wie aus D19c
(Seite 497, rechte Spalte, Figur 8.4)) und aus der 1998
verdffentlichten D19%a (Seite 262; Seite 245, linke
Spalte) hervorgeht, versteht der Fachmann unter
"Giessen" ein Auftragsverfahren, bei dem Werkstiicke aus
einem GieRspalt mit einem Lack ibergossen werden. Von
den Werkstlcken ablaufender Lack wird dabei im Kreis
gefihrt, gekithlt und wieder verwendet. Beim "Fluten"
werden die Werkstlicke beim Durchlauf durch eine
geschlossene Beschichtungskammer mit Lack tbergossen bzw.
geflutet. Der lberschiissige Lack wird aufgefangen und
erneut eingesetzt. Der Fachmann wiirde daher die in D5
angefihrten Auftragsverfahren nicht in Zusammenhang mit
der Aufbringung von Bodenbeldgen sehen. Die Verwendung
laut Anspruch 1 des Hilfsantrags I ist daher, auch bei
weitester Auslegung des Begriffs "'Sportbodenbelag'™, neu

gegenuber D5.

Dokument D7 schlieBlich offenbart isocyanatfreie,
wassrige Polyester - Polyurethan - Dispersionen, die
bevorzugt hochstens 10 Gew.-% LOosungsmittel enthalten
(Spalte 9, Zeilen 12 - 18). Ihr Feststoffgehalt betragt
20 - 60 %, bevorzugt 30 - 53 Gew.-%, beispielsweise 41 %
und 45 % (Beispiele 1 und 2) oder 42 % (Beispiele 4 und
6) (Anspruch 1, Spalte 2, Zeilen 52 - 54). Sie werden
als Beschichtung auf verschiedenen mineralischen
Baumaterialien, wie kalk- und/oder zementgebundener Putz,
gipshaltige Oberflachen, Faserzement - Baumaterialien
und Beton, aber auch als Beschichtung und Anstrich auf
Asphalt und Bitumen enthaltende StraBenoberflachen
("asphalt and bitumen containing road surfaces')
vorgeschlagen (Spalte 9, Zeilen 28 - 39). Der Auftrag
erfolgt durch Sprihen, Biursten, Rollen oder Rakeln
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(Spalte 9, Zeilen 45 - 52). Die Beschwerdegegnerin hat
argumentiert, dass Asphalt und Bitumen enthaltende
StraBenoberflachen auch als Sportbodenbeldge anzusehen
seien, weil auf ihnen beispielsweise Motorsport
betrieben werden koénne. Sie hat darauf hingewiesen, dass
in Beispiel C12 des Streitpatents ebenfalls eine
Anwendung der Polyurethan-Dispersion als
Verlaufsbeschichtung auf einem Untergrund aus Asphalt
zur Herstellung eines Sportbodenbelags beschrieben wird.
Die in D7 offenbarte Beschichtung auf StraRenoberfliachen
aus Asphalt und Bitumen sollte daher ebenfalls zu einem
Sportbodenbelag fihren. Die Kammer kann diesen
Argumenten nicht folgen, denn StraBenoberfldchen sind
auch bei breitester Auslegung fliir den Fachmann keine
Sportbodenbelédge. Was das Beispiel Cl2 des Streitpatents
betrifft, so ist der Aufbau der Beschichtung zur
Herstellung eines Sportbodenbelags dort komplexer als in
D7, da die Verlaufsbeschichtung aus Polyurethan-
Dispersion in drei Arbeitsgédngen, also drei Schichten,
aufgetragen wird und nach vollstadndiger Durchhartung in
zwel Spritzgangen versiegelt wird (Paragraph [0096]).
Dieser Sportbodenbelag unterscheidet sich daher deutlich

von einem einfachen Anstrich auf einer Asphaltoberflache.

Die Beschwerdegegnerin hat die restlichen Dokumente in
Zusammenhang mit der Neuheit des Anspruchs 1 nicht
zitiert. Die Kammer ist ebenfalls der Auffassung, dass
die Verwendung gemdl Anspruch 1 gegeniiber den restlichen

Dokumenten neu ist.

Die abhangigen Anspriiche 2 - 9 betreffen bevorzugte
Ausfihrungsformen und sind aufgrund des Rickbezugs auf

Anspruch 1 ebenfalls neu.
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Zurickverweisung

Die angefochtene Entscheidung stitzt sich auf den
Einwand mangelnder Neuheit gegeniiber dem Dokument D5.
Eine Diskussion der erfinderischen Tatigkeit hat vor der
Einspruchsabteilung, soweit aus dem Protokoll der

mindlichen Verhandlung ersichtlich, nicht stattgefunden.

Die Kammer macht daher von ihrem Ermessen Gebrauch, die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die
Einspruchsabteilung zurilickzuverweisen (Artikel 111 (1)

EPU) .

Kostenverteilung

Die Beschwerdegegnerin hat Antrag auf Kostenverteilung
nach Artikel 104 EPU gestellt, da ihr durch angeblich
verfahrensmissbrauchliches Verhalten der Gegenpartei
zusatzliche Kosten bei der Ausarbeitung der
Antwortschreiben und bei der Vertretung wahrend der

mindlichen Verhandlung entstanden seien.

Die Kostenverteilung ist geregelt in Artikel 104 in
Verbindung mit Regel 63 (1) EPU. Gem&R Artikel 104 (1)
EPU tragt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die
ihm erwachsenen Kosten selbst, wenn und soweit nicht wvon
der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer eine
andere Verteilung aus Billigkeitsgriinden beschlossen
wird. Nach T 170/83 (ABl. EPA 1984, 605,
Entscheidungsgriinde, Punkt 9) bedarf es besonderer
Umstande, etwa eines missbrduchlichen Verhaltens, um
eine einseitige Kostenauferlegung billig erscheinen zu

lassen.
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Einen solchen Missbrauch kann die Kammer aus den schon
unter Punkt 2.1. zur Zuladssigkeit diskutierten Griinden
im vorliegenden Fall nicht erkennen. Die Kammer kann
insbesondere keinen Verfahrensmissbrauch darin sehen,
dass die Beschwerdefihrerin zwei Wochen vor dem Termin
der mindlichen Verhandlung drei weitere Hilfsantrage,
zusatzliche Argumente und vier kurze Dokumente
eingereicht hat, wobei letztere das allgemeine
Fachwissen zu Fragen illustrierten, die bereits zuvor
diskutiert wurden (Applikation von Stoffen durch Giessen

und Fluten) .

Dass die Ubersetzung der Antrage und der Dokumente
notwendig war und daraus Kosten entstanden, liegt in der
Natur des europaischen Verfahrens mit drei offiziellen
Sprachen und betrifft jede Partei gleichermalen

(T 1067/04 vom 8. Dezember 2005, Entscheidungsgriinde,
Punkt 8). Die Beschwerdegegnerin musste im vorliegenden
Falle eines Streitpatents in deutscher Verfahrenssprache
damit rechnen, dass vermehrt Eingaben in dieser Sprache

erfolgen.

Die Beschwerdegegnerin gab an, dass sich ein zusatzliche
Vertreter mit dem verspateten Vorbringen befassen und
zur mindlichen Verhandlung anreisen habe miussen, da sich
der mit der Sache betraute Vertreter in der fraglichen
Zeit in Urlaub befunden habe. Die urlaubsbedingte
Abwesenheit des Vertreters kann aber nicht der anderen
Partei angelastet werden. Die Kammer stellt auch fest,
dass die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) gemal
Niederschrift iber die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung am 6. April 2006 dort von denselben

beiden Vertretern vertreten wurde. Es bedurfte also fir
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den weiteren Vertreter keiner langen Einarbeitung, um

auf den neuesten Aktenstand zu gelangen.

Die beantragte Kostenverteilung wird daher abgelehnt.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Nach den Bestimmungen der Regel 67 EPU wird die
Rickzahlung der BeschwerdegebiUhr angeordnet, wenn der
Beschwerde stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

entspricht.

Die Beschwerdefiihrerin hat einen solchen wesentlichen
Verfahrensmangel geltend gemacht, da die
Einspruchsabteilung wahrend der miindlichen Verhandlung
Argumente der Beschwerdefilthrerin zur Auslegung der
Anspriche im Hinblick auf die Rechtsprechung zur zweiten
medizinischen Indikation nicht zugelassen habe. Sie

beantragt aus diesem Grund die Rickerstattung.

Aus dem Protokoll der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung (Seite 3) geht hervor, dass die
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) =zunachst
Ausfihrungen zu diesem Thema machte und darauf hinwies,
dass - ihrer Ansicht nach - "kein grundlegender
Unterschied zwischen medizinischen und
nichtmedizinischen Ansprichen [bestehe]'. Danach ist
eine Erkladrung des ersten Priifers wiedergegeben, wonach
es sich dabei um neue Argumente handele, deren

Diskussion nicht zuldssig ware.

Die Kammer sieht hierin in der Tat einen VerstoB gegen

den in Artikel 113 (1) EPU verankerten Grundsatz des
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rechtlichen Gehors, was einen wesentlichen
Verfahrensmangel darstellt. Nach der Rechtsprechung
dirfen namlich neue Argumente nicht unter Artikel 114 (2)
EPU als verspidtet zuriickgewiesen werden; siehe T 92/92
(vom 21. September 1993; nicht veroffentlicht im ABI.
EPA; Entscheidungsgriinde, Punkt 2, dritter bis flunfter
Absatz) .

Die Kammer ist aber nicht der Ansicht, dass die
Rickzahlung im vorliegenden Fall der Billigkeit
entspricht, aus den folgenden Grinden. Die
Einspruchsabteilung widerrief das Streitpatent, indem
sie sich auf die Richtlinien C-IITI 4.9 und die dort
gegebenen Veranschaulichungen zur Auslegung von
Verwendungsansprichen stiitzte. Sie machte sich dabei im
wesentlichen das Vorbringen der Beschwerdegegnerin

(Einsprechenden) zu eigen.

Es ist nicht ersichtlich, wie die Einspruchsabteilung zu
einer anderen Entscheidung veranlasst hatte werden
kénnen durch die beabsichtigten weiteren Ausfihrungen
der Beschwerdefihrerin zur zweiten medizinischen
Indikation, die auch vor der Kammer nicht iUberzeugten.
Nach dem Argument der Beschwerdefihrerin ware der (der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende) Anspruch 1
als ein durch die beabsichtigte Verwendung Fur
Sportbodenbelage limitierter Verwendungsanspruch
anzusehen gewesen, in Analogie zu einem auf eine zweite
medizinische Verwendung im Sinne der Entscheidungen

G 1/83 und G 5/83 gerichteten Anspruch. Bei Anspriuchen
dieses Typs stelle der beabsichtigte Verwendungszweck

ein den Anspruch einschrankendes Merkmal dar.
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Nach Auffassung der Kammer betreffen die Entscheidungen
G 1/83 und G 5/83 die Zulassigkeit von Patentansprichen,
die auf die Verwendung eines Stoffes oder eines
Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels
gerichtet sind, das auf eine bestimmte neue und
erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet ist
(siehe G 1/83, Entscheidungsgrinde Punkt 23,
Entscheidungsformel, Satz 2). Eine Interpretation dieser
Entscheidungen, die dabei den Begriff des
“"Arzneimittels" auBer Acht lisst, scheint der Kammer
nicht gerechtfertigt (siehe dazu auch T 138/02, nicht im
Abl. EPA veroffentlicht, vom 27. Juni 2006,
Entscheidungsgrinde, Punkte 2.3. und 2.7). Im Ubrigen
sind die der angefochtenen Entscheidung zugrunde
liegenden Anspriiche gar nicht in der Form "Verwendung
eines Stoffes zur Herstellung eines Produkts' abgefasst,
sodass schon aus diesem Grund keine Analogie zur zweiten
medizinischen Verwendung zu sehen ist. Eine weitere
Vertiefung dieses Vortrags vor der Einspruchsabteilung
hatte daher die angefochtene Entscheidung nicht &ndern
konnen. Der wesentliche Verfahrensmangel war daher nicht
ausschlaggebend flir die zu uberprifende Entscheidung und
die Beschwerdeentscheidung. Unter diesen Umstanden ist
die Kammer der Auffassung, dass eine Rickzahlung der
Beschwerdegebihr nicht der Billigkeit entspricht und

weist den Antrag auf Ruckzahlung ab.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zurickverwiesen an die erste Instanz zur
Fortsetzung des Verfahrens auf der Basis des
Hilfsantrags I, eingereicht als Hilfsantrag IV mit

Schreiben vom 12. Juli 2007.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird
zurickgewiesen.

4. Der Antrag auf Kostenerstattung wird zuriickgewiesen.

Der Geschédftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:

C. Vodz M. Eberhard

1733.D



