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Sachverhalt und Antrage

C5154.D

Die Erteilung des Patents EP-B 1 169 372 auf die
europaische Patentanmeldung 00 916 874.1, die am

26. Februar 2000 als internationale Anmeldung
PCT/EP0O0/01609 im Namen der Firma Stockhausen GmbH,
jetzt Evonik Stockhausen GmbH, angemeldet worden war,
wurde am 2. Mair 2003 im Patentblatt 2003/18
bekanntgemacht.

Das Patent wurde mit 22 Anspruchen erteilt. Anspriche 1
und 7 lauteten wie folgt:

"1. Pulverformiges, an der Oberflache nachvernetztes,
Wasser, walkrige oder serdse Flussigkeiten sowie Blut

absorbierendes Polymerisat, aufgebaut aus

a) 55-99,9 Gew% polymerisierten, ethylenisch
ungesattigten, sauregruppenenthaltenden Monomeren,
die mindestens 25 Mol% neutralisiert sind,

b) 0-40 Gew% polymerisierten, ethylenisch ungesattigten,
mit a) copolymerisierbaren Monomeren,

c) 0,1-5,0 Gew% eines oder mehrerer polymerisierter
Vernetzer,

d) 0-30 Gew% eines wasserldslichen Polymeren

wobel die Summe der Gewichtsmengen a) bis d) 100 Gew.%

betragt, dadurch gekennzeichnet, dall das Polymerisat mit

e) 0,01 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines
organischen Oberflachennachvernetzungsmittels, mit
Ausnahme von Polyolen, In Form einer wassrigen Losung
und mit

) 0,001 - 1,0 Gew%, bezogen auf das Polymerisat, eines
Kations in Form einer walrigen Losung beschichtet und

nachvernetzt worden ist."
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"7. Polymerisat nach den Ansprichen 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, dass als Komponente e) Alkylencarbonate

eingesetzt worden sind."

Die Anspriche 2-6 und 8-15 waren abhangige Anspriche.
Anspruch 16 und die davon abhangigen Anspriche 17 bis 20
waren auf ein Verfahren zur Herstellung von
absorbierenden Polymerisaten nach den Ansprichen 1 bis
15 und die Anspriche 21 und 22 auf Verwendungen der

Polymerisate nach den Ansprichen 1 bis 15 gerichtet.

Gegen das Patent legten die Firmen Nippon Shokubai Co.
Ltd. (Einsprechende 1) am 28. Januar 2004 und BASF
Aktiengesellschaft, jetzt BASF SE, (Einsprechende 11) am
29. Januar 2004 Einspruch ein und beantragten den
vollstandigen Widerruf des Patents. Die Einspriuche waren
auf die Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100 a) EPU, dass
der beanspruchte Gegenstand nicht neu und nicht
erfinderisch sei, gestiutzt.

Unter anderem wurden folgende Dokumente genannt:

D3 JP-A 06 107 846 (englische Ubersetzung in Teilen);
D8 WO-A 00/22018; und
D10 US-A 5 684 106.

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2005 - nach Ablauf der
Einspruchsfrist - wurde von der Einsprechenden I noch
der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung unter
Artikel 100 b) EPU genannt.

Wie sich aus dem Protokoll Uber die mindliche
Verhandlung vom 4. Juli 2007 (Punkte 4.1 und 4.2) ergibt,
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wurde der Eilnspruchsgrund - entgegen der Zustimmung der

Patentinhaberin - zum Einspruchsverfahren zugelassen.

Mit der In der mundlichen Verhandlung am 4. Juli 2007
verkindeten und am 2. August 2007 schriftlich begrinde-
ten Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das
Patent.

Die Entscheidung basierte auf den Anspruchssatzen gemal
Hauptantrag und den Hilfsantragen 1, la, 3 und 7 (die
Hilfsantrage 2, 4 bis 6 und 8 waren in der mindlichen
Verhandlung zurickgezogen worden).

Der Widerruf wurde damit begrindet, dass die Anderungen
der Anspriche 1 gemall Hauptantrag und Hilfsantrag 7
nicht im Einklang mit Artikel 123(2) EPU seien, der
Anspruch 1 gemdfRR Hilfsantrag la nicht klar sei und die
Gegenstadnde der Anspriche gemdl den Hilfsantragen 1

und 3 gegenuber den Offenbarungen in D3, D8 und D10

nicht neu seien.

Am 2. Oktober 2007 legte die Patentinhaberin (nachfol-
gend: Beschwerdefuhrerin) unter gleichzeitiger Zahlung
der Beschwerdegebihr Beschwerde gegen die Entscheidung
der Einspruchsabteilung ein. Die Beschwerdebegrindung
wurde am 12. Dezember 2007 eingereicht. Als Hauptantrag
beantragte die Beschwerdefuhrerin die Aufhebung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung und die
Zuruckweisung der Einspriuche. Ferner waren der
Beschwerdebegrindung neue Anspruchssatze als Basis fur
Hilfsantrage 1 bis 17 beigefugt.

Diese Antréage wurden mit Schreiben vom 10. Februar 2009
durch neue Antréage ersetzt, an deren Stelle wiederum ein
neuer Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 9 traten, die
mit Schreiben vom 12. November 2010 eingereicht wurden.
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Die Beschwerdefuhrerin reichte ferner Versuche In Form
der eidesstattlichen Versicherungen D19, D21 (beide mit
Schreiben vom 10. Februar 2009) und D24 (mit Schreiben
vom 12_. November 2010) ein.

V. Bezuglich der am 10. Februar 2009 eingereichten Antrage
der Beschwerdefuhrerin brachten die Einsprechenden 1
und 1l (nachfolgend: Beschwerdegegnerinnen 1/11)
Einwande hinsichtlich mangelnder Neuheit, mangelnder
erfinderischer Tatigkeit und unzureichender Offenbarung
vor. Hierzu legte die Beschwerdegegnerin Il mit
Schreiben vom 1. Juli 2009 einen Versuchsbericht D22 vor.
Die Beschwerdegegnerin | reichte mit Schreiben vom
13. Januar 2010 das Dokument

D23 EP-A 0 744 435

ein. Zudem wurde von der Beschwerdegegnerin 11 im
Hinblick auf die Entscheidung T 2017/07 vorgetragen,
dass durch die in den Ansprichen 1 der Antrage
vorgenommenen Einschréankungen (gemeint waren die nicht
mehr geltenden Antréage vom 10. Februar 2009 - Anmerkung
der Kammer) der Schutzbereich des Patents - entgegen den
Erfordernissen des Artikels 123(3) EPU - erweitert wiirde
(Beschwerdegegnerin 11, Schreiben vom 29. Oktober 2010).

Schriftliche Stellungnahmen zu den geltenden, mit
Schreiben vom 12. November 2010 eingereichten Antragen

der Beschwerdefuhrerin wurden nicht mehr eingereicht.

VI. Am 14. Dezember 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor
der Kammer statt, in der sich die Diskussion im Hinblick
auf den Antrag der Beschwerdegegnerin I, den am

12. November 2000 von der Beschwerdefihrerin

C5154.D
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eingereichten Versuchsbericht D24 als verspatet nicht
zum Verfahren zuzulassen, und die von beiden Parteien iIm
Laufe der Verhandlung einvernehmlich gestellten Antréage,
die Sache an die Einspruchsabteilung zurickzuverweisen,
lediglich auf die Gegenstédnde der Anspriche 1 und 14 des
Hauptantrags bezuglich der Einwande der unzureichenden
Offenbarung der Erfindung (Artikel 83 EPU) und der
Erweiterung des Schutzbereichs des Patents

(Artikel 123(3) EPU) konzentrierte.

Die Anspriche 1 und 14 gemdl Hauptantrag lauten wie
folgt:

"1. Pulverformiges, an der Oberflache nachvernetztes,
Wasser, walrige oder serodse Flussigkeiten sowie Blut

absorbierendes Polymerisat, aufgebaut aus

a) 55-99,9 Gew% polymerisierten, ethylenisch
ungesattigten, sauregruppenenthaltenden Monomeren,
die mindestens 25 Mol% neutralisiert sind,

b) 0-40 Gew% polymerisierten, ethylenisch ungesattigten,
mit a) copolymerisierbaren Monomeren,

c) 0,1-5,0 Gew% eines oder mehrerer polymerisierter
Vernetzer,

d) 0-30 Gew% eines wasserldslichen Polymeren

wobel die Summe der Gewichtsmengen a) bis d) 100 Gew.%

betragt, dadurch gekennzeichnet, dall das Polymerisat mit

e) 0,01 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines
organischen Oberflachennachvernetzungsmittels, mit
Ausnahme von Polyolen, i1n Form einer wassrigen LOsung
und mit

) 0,001 - 1,0 Gew%, bezogen auf das Polymerisat, eines
Kations in Form einer wéalrigen Losung beschichtet und

nachvernetzt worden ist,
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wobei als Komponente e) Alkylencarbonate eingesetzt

worden sind."

"14. Verfahren zur Herstellung von absorbierenden

Polymerisaten nach den Ansprichen 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dall man eine Mischung aus

a) 55-99,9 Gew% polymerisierten, ethylenisch
ungesattigten, sauregruppentragenden Monomeren, die
mindestens 25 Mol% neutralisiert sind,

b) 0-40 Gew% polymerisierten, ethylenisch ungesattigten,
mit a) copolymerisierbaren Monomeren,

c) 0,1-5,0 Gew% eines oder mehrerer Vernetzer-
verbindungen,

d) 0-30 Gew% eines wasserloslichen Polymeren

wobeil die Summe der Gewichtsmengen a) bis d) 100 Gew.%

betragt, radikalisch polymerisiert, ggf. zerkleinert,

trocknet, pulverisiert, siebt und dall man das

Polymerisatpulver mit

e) 0,01 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines
organischen Nachvernetzungsmittels, mit Ausnahme von
Polyolen, in Form einer wassrigen LOsung und mit

f) 0,001 - 1,0 Gewh, bezogen auf das Polymerisat, eines
Kations in Form einer walrigen Losung behandelt,
wobei unter intensiven Mischen der gemeinsam oder
getrennt vorliegenden, wassrigen Ldsungen der
Komponenten e) und ) mit dem Polymerisatpulver eine
Nachvernetzung des Polymerisatpulvers erfolgt und
wobei als Komponente e) Alkylencarbonate eilngesetzt

werden."
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Die Beschwerdegegnerinnen trugen folgende Argumente vor

a) Artikel 123(3) EPU

b)

Durch die Einschrankung der Komponente e) auf
Alkylencarbonate erfolge eine Erweiterung des
Schutzbereichs des erteilten Patents, da nunmehr
zusatzlich zu dem innerhalb des beanspruchten
Bereichs von 0,01 bis 5 Gew.-% zuzusetzenden
Alkylencarbonat weitere nicht spezifizierte
Oberflachenvernetzer zugegeben werden kénnten. So sei
es beispielsweise moglich, 4 Gew.-% Alkylencarbonat
und weitere 4 Gew.-% eines Ethylenglycol-
Diglycidylethers als Oberflachenvernetzer zuzusetzen.
Damit ware aber der obere Grenzwert von 5 Gew.-%
Uberschritten. Diese Situation sei analog zu der der
Entscheidung T 2017/07 zugrunde liegenden Situation
zu bewerten.

Artikel 83 EPU

Die Erfindung sei in den Ansprichen 1 und 14
unzureichend definiert, so dass sie der Fachmann
nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausfuhren
konne. Auf folgende Mangel sei diesbeziglich

hinzuweisen:

1) iIm Verfahrensanspruch 14 werde "intensives
Mischen'™ der Komponenten e) und f) mit dem
Polymerisat verlangt; konkrete Angaben uUber
die Intensitat des Mischvorgangs wirden nicht
gemacht;

-
-
o/

ausweislich der Beschreibung und der Beispiele

finde die Oberflachennachvernetzung mit



VIIL.

C5154.D

-8 - T 1756707

Alkylencarbonat unter Erhitzen statt; die
Erhitzungstemperatur fehle jedoch in den
Ansprichen 1 und 14;

i) ebenso fehlten Angaben uber die Konzentration
der Nachvernetzerlosung;

1v) aus den Abschnitten [0018] und [0037] der
Patentschrift werde deutlich, dass organischer
Nachvernetzer und Kation gleichzeitig
zudosiert werden miUssten um die gewlnschte
Produktcharakteristik zu erzielen. Dies werde
durch das Vergleichsbeispiel 14 untermauert,
wonach eine primare Vernetzung mit organischem
Nachvernetzer und eine nachtragliche
Vernetzung mit dem Kation zu schlechteren
Produkteigenschaften fuhrten. Entsprechende
Angaben uUber eine gleichzeitige Nachvernetzung
mit e) und ) fehlten jedoch in den
Anspriuchen 1 und 14.

Die Beschwerdefihrerin brachte folgende Gegenargumente

VOor:

a) Artikel 123(3) EPU

Anspruch 1 des Hauptantrags sei eine Kombination der
erteilten Anspriche 1 und 7. Allein deshalb schon kdnne
Anspruch 1 des Hauptantrags den Schutzbereich des
Patents nicht erweitern.

b) Artikel 83 EPU
Die Patentschrift enthalte eine grol3e Zahl von

Informationen, die es dem Fachmann ermoglichten, die

Erfindung im beanspruchten Bereich auszufihren, ohne
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einen unzumutbaren Aufwand betreiben zu missen. So
enthalte die Patentschrift:

1) detaillierte Angaben, wie die Komponenten e)
und ) mit dem Polymerisat vermischt werden
missen (Abschnitt [0038]);

i) Angaben uUber die Erhitzungstemperatur wahrend
des Nachvernetzens in den Abschnitten [0017]
und [0039];

i) Konzentrationsangaben uUber die Nachver-
netzerldsung im Abschnitt [0035];

iv) Angaben Uber das gleichzeitige Zudosieren von
e) und ) in den Abschnitten [0037] bis [0039].

Ferner werde die Erfindung durch zahlreiche Beispiele

illustriert.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines
der Hilfsantrdge 1 bis 9, eingereicht mit Schreiben vom
12. November 2010. Hilfsweise beantragte sie die
Zuruckverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdegegnerin/Einsprechende | beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte sie
die Zuruckverweisung der Sache an die Einspruchsabtei-
lung zur Fortsetzung des Verfahrens.

Die Beschwerdegegnerin/Einsprechende 11 beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zulassung der Antrage in das Verfahren

Die Anderungen in den Anspriichen gemaR Hauptantrag und
den Hilfsantragen 1-9 betreffen Im Wesentlichen Merkmale,
die bereits In den erteilten Anspruchen enthalten waren.
In den Anspruchssatzen gemall den Hilfsantragen 5-9
wurden zudem die Verfahrensanspriche gestrichen.

Diese Anderungen bringen keine neuen Sachverhalte ein,
die fur die Beschwerdegegnerinnen uUberraschend waren und
deren Diskussion den Parteien in der miundlichen
Verhandlung nicht zuzumuten war. Auch wird durch die
Anderungen die Komplexitat des Diskussionsgegenstands
nicht erhoht. Die Kammer lasst daher die Antrage im
Hinblick auf Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern zum Verfahren zu.

Hauptantrag

3. Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Die Anspriche des Hauptantrags entsprechen im
Wesentlichen den erteilten Ansprichen, wobei jedoch im
Stoffanspruch 1 und im Verfahrensanspruch 14 die
Komponente e) auf Alkylencarbonat eingeschréankt wurde.
Damit erhalt der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1
folgenden Wortlaut:

... dadurch gekennzeichnet, dall das Polymerisat mit
e) 0,01 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines
organischen Oberflachenvernetzungsmittels, mit

C5154.D
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Ausnahme von Polyolen, In Form einer wassrigen Losung
und mit

) 0,001 - 1,0 Gew%, bezogen auf das Polymerisat, eines
Kations In Form einer walrigen Losung beschichtet
und nachvernetzt worden ist,

wobei als Komponente e) Alkylencarbonate eingesetzt

worden sind."

Die unterstrichene Passage bezeichnet die Anderung
gegenuber dem erteilten Anspruch 1. Sie war bereits
Gegenstand der urspriunglichen Anmeldung (siehe dort den
abhangigen Anspruch 7) bzw. des erteilten Patents (siehe
Anspruch 7, Punkt I oben). Damit ist Anspruch 1 des
Hauptantrags eine Kombination des erteilten Anspruchs 1
mit dem darauf rickbezogenen Anspruch 7, der wiederum
auf dem urspriunglichen Anspruch 7 basiert. Diese
Kombination verstofRt daher nicht gegen Artikel 123(2)
EPU. Von den Beschwerdegegnerinnen wurden diesbeziglich

auch keine Einwande erhoben.

Analoges gilt fir den Verfahrensanspruch 14.

Erweiterung des Schutzbereichs - Artikel 123(3) EPU

Die Beschwerdegegnerinnen haben jedoch geltend gemacht,
dass die Aufnahme des Unteranspruchs 7 in den Anspruch 1
gegen Artikel 123(3) EPU verstoRe. Durch die
Einschrankung der Komponente e) auf Alkylencarbonate
erfolge eine Erweiterung des Schutzbereichs des
erteilten Patents, da nunmehr zusatzlich zu dem
innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,01 bis

5 Gew.-% zuzusetzenden Alkylencarbonat weitere nicht
spezifizierte Oberflachenvernetzer zugegeben werden

konnten. So sei es beispielsweise moglich, 4 Gew.-%
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Alkylencarbonat und weitere 4 Gew.-% eines
Ethylenglycol-Diglycidylethers als Oberflachenvernetzer
zuzusetzen. Dies ware bei dem erteilten Anspruch 1 nicht

moglich gewesen.

Selbst wenn man dem Argument der Beschwerdegegnerinnen
dahingehend folgt, dass Anspruch 1 des Hauptantrags
breiter auszulegen ist als der erteilte Anspruch 1, dann
fuhrt dies im vorliegenden Fall nicht zu einer
Erweiterung des Schutzbereichs des Patents. Die
Beschwerdegegnerinnen bericksichtigen in ihrer
Argumentation namlich nicht, dass es sich bei Anspruch 1,
wie oben gezeigt, lediglich um die Umformulierung des
abhangigen erteilten Anspruchs 7 zum neuen unabhdngigen
Anspruch 1 des Hauptantrags handelt. Alle Annahmen der
Beschwerdegegnerinnen hinsichtlich des Anspruchs 1 des
Hauptantrags miussen logischerweise auch schon fir den
erteilten Anspruch 7 gegolten haben. In diesem Fall
wirde es sich bei dem erteilte Anspruch 7 des Patents
nicht um einen "abhédngigen'™ Anspruch im Sinne der

Regel 43 (4) EPU, Satz 1, handeln, sondern de facto um
einen (weiteren) unabhdngigen Stoffanspruch, der einen
breiteren Schutzbereich hat als der erteilte Anspruch 1.

Aus diesen Uberlegungen ergibt sich, dass die
Weiterverfolgung des Patents auf der Grundlage des
erteilten Anspruchs 7 als neuem unabhéngigem
Stoffanspruch keine Erweiterung des Schutzbereichs des

Patents darstellen kann.

Damit ist aber auch die von der Beschwerdegegnerin 11
zitierte Entscheidung T 2017/07 fur den vorliegenden
Fall nicht relevant. Dort basierte die Anderung namlich

nicht auf einem erteilten Anspruch.
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Zu keiner anderen Schlussfolgerung bezuglich

Artikel 123(3) EPU gelangt man, wenn man davon ausgehen
wlrde, dass es sich beil dem erteilten Anspruch 7 um
einen "echten'™ abhadngigen Anspruch handelt, der den
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 weilter einschrankt.
Der Fachmann wirde diese Einschrankung dann
logischerweise auch auf den Gegenstand des Anspruch 1
des Hauptantrags Ubertragen, der ja mit dem Gegenstand

des Anspruchs 7 identisch ist.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Einwande
der Beschwerdegegnerinnen beziuglich des Artikels 123(3)

nicht greifen.

Ausreichende Offenbarung - Artikel 837100 (b) EPU

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2005 - nach Ablauf der
Einspruchsfrist - hat die Einsprechende I (Jetzt
Beschwerdegegnerin 1) den Einspruchsgrund der
unzureichenden Offenbarung (Artikel 100 b) EPU) geltend
gemacht und das verspatete Vorbringen auf die
Entscheidung G 10/91 gestutzt und mit dessen hoher
Relevanz begrindet. Der sachliche Einwand der mangelnden
AusTihrbarkeit bezog sich darauf, dass ein Fachmann die
Zahlenwerte fTur die Flussigkeitsaufnahme unter Druck
(AAP), Permeabilitdt (SFC) und Retention (TB) in den
damals vorliegenden Anspriuchen 1 und 2 nicht
zweifelsfreir feststellen konne.

Mit Bescheid vom 15. Januar 2007 teilte die Einspruchs-
abteilung den Parteien unter anderem mit, dass iIn der
fur den 4. Juli 2007 anberaumten miundlichen Verhandlung

unter anderem die ausreichende Offenbarung der Erfindung
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im Rahmen von Artikel 83 EPU zu diskutieren sei. Aus dem
Protokoll uber die miundliche Verhandlung geht hervor,
dass der Einspruchsgrund - entgegen der Zustimmung der
Patentinhaberin - zum Verfahren zugelassen wurde und die
Frage der mangelnden Offenbarung in der Verhandlung auch
diskutiert wurde (Punkte 4.1 und 4.2 des Protokolls).
Obwohl der Einwand der unzureichenden Offenbarung iIn der
angefochtenen Entscheidung nicht abgehandelt wird, zeigt
die obige Analyse, dass die Einspruchsabteilung diesem
Einspruchsgrund eine hohe Relevanz beziglich der
Aufrechterhaltung des Patents zugemessen und im Sinne
der Entscheidung G 9791 (Entscheidungsgrinde 16.) in das
Verfahren eingefihrt hat.

Da sich der Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 b) EPU
damit im Verfahren befindet, konnte i1hn die
Beschwerdegegnerin 1 wieder aufgreifen, um das vor der
Einspruchsabteilung erreichte Ergebnis, d. h. den

Widerruf des Patents, zu verteidigen.

Bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung gilt
der Grundsatz, dass die Erfindung anhand der Angaben in
den urspriunglichen Unterlagen unter Hinzuziehung des
allgemeinen Wissensstands des Fachmanns ausfihrbar sein
muss. In einer Reithe von Entscheidungen wurde festge-
stellt, dass die Frage, ob eine Erfindung ausreichend im
Sinne von Artikel 83 EPU offenbart ist, nicht nur vom
Inhalt der Anspriche her, sondern anhand des
Gesamtinhalts der Patentanmeldung unter Beriucksichtigung
der Beschreibung und gegebenenfalls der Zeichnungen zu
beantworten ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamts, 6. Auflage 2010, I11.A. 1.
und 3.).
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5.3 GemalR Anspruch 1 des Hauptantrags besteht die Erfindung
in einem pulverformigen, an der Oberflache
nachvernetzten, Wasser, wassrige oder serose
FlUussigkeiten sowie Blut absorbierenden Polymerisat,
aufgebaut aus den Komponenten a) bis d), das mit
Losungen der Vernetzerkomponenten e) und f) iIn
bestimmter Menge beschichtet und an der Oberflache
nachvernetzt worden ist. Die vollzogene Nachvernetzung
nach Beschichtung mit den Lésungen e) und f) ist somit
eines der wesentlichen Merkmale des beanspruchten
Polymerisats. Gemdll der Beschreibung soll das
Polymerisat Superabsorber-Eigenschaften mit sehr guter
Permeabilitat, hohem Retentionsvermdégen und guter
FlUussigkeitsaufnahme unter Druck aufweisen (Absatze
[0017/18] der Patentschrift).

Der Fachmann kann bei der Bereitstellung des gewlnschten
Polymerisats unter anderem auf das Verfahren gemal
Anspruch 14 zuruckgreifen, welches die Schritte der
Polymerisation der Komponenten a) bis d) sowie die
Behandlung der Oberflédche des Polymerisats mit den
Losungen der Komponenten e) und f) und die Nachver-

netzung skizziert.

Es 1st zwar zutreffend, dass in den Ansprichen 1 und 14
Angaben uUber die Art des Mischens der Komponenten e) und
T), Konzentrationsangaben sowie die Nachvernetzungs-
temperatur (siehe VIl b), Punkte 1) bis 1v) der
Argumentation der Beschwerdegegnerinnen) nicht
vollstandig sind, bzw. fehlen, jedoch wirde der Fachmann
ohne weiteres die Beschreibung und die Beispiele
konsultieren, um die in den Anspruchen fehlenden Angaben

ZU erganzen.

C5154.D
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So erfahrt der Fachmann aus dem Absatz [0039] der
Patentschrift, dass die Nachvernetzungsreaktion bei
Temperaturen von 40 bis 300°C, bevorzugt 80 bis 250°C,
besonders bevorzugt 160 bis 210°C erfolgt. Da eine unter
Verwendung von Alkylencarbonat nachvernetzte Oberfléache
eine wesentliche Eigenschaft des beanspruchten
Polymerisats ist, wiurde der Fachmann selbstverstandlich
innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche denjenigen
Bereich auswahlen, der fur Alkylencarbont optimal ist,
zumindest aber zur Nachvernetzung fuhrt, und der

ausweislich der Beispiele zwischen 160 und 210°C liegt.

Das Merkmal des "intensiven Mischens"™ der Nachvernetzer-
I6sung mit dem Polymerisat wird im Absatz [0038]
erlautert, wobei geeignete Mischaggregate genannt werden.
Aus den Absatzen [0034] und [0037] geht eindeutig hervor,
dass die Nachvernetzung mit den Komponenten e) und T)
gleichzeitig erfolgt. Im Absatz [0034] finden sich zudem
Angaben Uber die Konzentration der Nachvernetzerldsung.
Zahlreiche Beispiele illustrieren und erganzen die

Angaben im allgemeinen Teil der Beschreibung.

Die Kammer hat daher keinen Zweifel, dass der Fachmann -
ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisch tatig
werden zu mussen - die beanspruchten Polymerisatpulver
mit optimalen Eigenschaften hinsichtlich Retention (TB),
FlUussigkeitsaufnahme unter Druck (AAP) und Permeabilitat
(SFC) erhalten kann.

Die beanspruchte Erfindung ist daher im Sinne von
Artikel 83 EPU ausfiuhrbar.

C5154.D
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Zuruckverweisung der Sache an die Erstinstanz

Mit Schreiben vom 12. November 2010 hat die
Beschwerdegegnerin 1 die Zuruckverweisung der Sache an
die Einspruchsabteilung beantragt, falls die Kammer die
mit Schreiben vom 10. Februar 2009 von der Beschwerde-
fuhrerin eingereichten geadnderten Anspriche ins
Verfahren zulassen wirde (Seite 2, Absatz 4 des
Schreibens). Dieser Antrag wurde in der mindlichen
Verhandlung im Lichte der mittlerweile geltenden neuen
Antrage der Beschwerdefihrerin sowie des Vergleichs-
versuchs D24, beides eingereicht mit Schreiben vom

12. November 2010, wiederholt.

Die Kammer bewertet die Relevanz des sehr kurzfristig
eingereichten Vergleichsversuchs D24 fir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit als hoch und stellt
weiterhin fest, dass auch seitens der

Beschwerdegegnerin I mit Schreiben vom 13. Januar 2010
das Dokument D23 relativ spat eingereicht wurde, dessen
Relevanz fiur die Beurteilung der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des geltenden
Hauptantrags ebenfalls als hoch einzuschatzen ist.

Durch die obigen Handlungen der beiden gegnerischen
Parteien ist daher eine Situation entstanden, die in der
mundlichen Verhandlung eine faire Diskussion der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit im Lichte der neuen
relevanten Beweismittel nicht zulassen wirde.

Um den Parteien im Hinblick auf die neu entstandene
Situation die Moglichkeit zu geben, die Frage der
Neuheit und der iIn der Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung nicht abgehandelten erfinderischen Tatigkeit ohne

Instanzverlust zu diskutieren, macht die Kammer daher
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von ihrem Ermessensspielraum gemaRR Artikel 111(1) EPU
Gebrauch und verweist die Sache an die Einspruchsabtei-
lung zurick. Dies umso mehr, als sich auch die Beschwer-
defuhrerin In der mundlichen Verhandlung dem Antrag der
Beschwerdegegnerin 1 auf Zurickverweisung angeschlossen
hat.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens

an die Einspruchsabteilung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

G. RoOhn W. Sieber
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