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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 1 611 211 zu widerrufen, Beschwerde

eingelegt.

Das Streitpatent in der erteilten Fassung enthalt
29 Anspriiche. Die unabhangigen Anspriche 1, 4 und 29

lauten wie folgt:

"l. Rheologisches Additiv, umfassend einen illithaltigen
Ton, ein Smektit und Attapulgit in einem Verhaltnis wvon
illithaltiger Ton : Smektit : Attapulgit von 1 bis 100

1 bis 100 : 1 bis 100."

"4, Beschichtungsmasse, umfassend ein rheologisches

Additiv nach einem der Anspriche 1 bis 3."

"29. Verwendung eines rheologischen Additivs nach einem
der Anspriche 1 bis 3 zur Steuerung des
Auftragsverhaltens einer Beschichtungsmasse fir porose

Korper."

Weitere unabhédngige Anspriiche sind auf die Herstellung
und Verwendung der Beschichtungsmasse, ein Verfahren zum
Beschichten von pordsen Korpern und den so beschichteten

Kbérper gerichtet.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden

Druckschriften Bezug genommen:

(1) Datenblatt "Karlicher Blauton gelbbrennend",
Karlicher Ton- und Schamottewerke Mannheim & Co. KG
(9) S. Rudolph, H. Forster, "Beitrag zur Kenntnis des

Aufbaus und der Zusammensetzung von Form- und



Iv.

VI.
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Kernschwarzen", GieBerei-Praxis 22, 1992, 347
bis 358

Mit dem Einspruch war das Streitpatent in seinem
gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder
erfinderischer Tatigkeit, unzureichender Offenbarung und
Erweiterung des Gegenstands ilber die urspriinglich
eingereichte Fassung hinaus angegriffen worden

(Artikel 100 a), b) und c) EPU 1973).

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hauptantrags (erteilte Fassung) und
der Hilfsantrage 1 bis 6 nicht ausreichend offenbart
sei, da der Fachmann zwischen dem Smektit, der als
natiirlicher Bestandteil der im Streitpatent verwendeten
illithaltigen Tone vorhandenen sei, und dem extern
zugesetzten Smektit im fertigen Produkt nicht
unterscheiden koénne. Dies sei jedoch erforderlich, da
der Zusatz externen Smektits nach Angaben der
Patentinhaberin ein wesentliches Merkmal der Erfindung
sei. Dariber hinaus seien die im Hauptantrag und den
Hilfsantrdgen 1, 2 und 5 beanspruchten
Beschichtungsmassen nicht herstellbar, da sie das
rheologische Additiv nicht mehr in der urspringlichen
Zusammensetzung enthielten. Des Weiteren entschied die
Einspruchsabteilung, dass die Hilfsantrdge 1, 2 und 4
nicht die gemadB Artikel 84 EPU geforderte Klarheit
aufwiesen und die Anspriiche 1 und 12 des Hilfsantrags 1
und der jeweils geanderte Anspruch 1 der

Hilfsantrdge 2-4 und 6 keine Basis in den urspringlichen

Anmeldeunterlagen haben.

Mit der Beschwerdebegriindung verfolgte die
Beschwerdefilhrerin das Streitpatent auf der Grundlage
der erteilten Fassung weiter. Gleichzeitig reichte sie

neue Hilfsantrdge 1 bis 11 ein.
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Mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung erhob
die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) Einwadnde gegen
die Zulassigkeit der Beschwerde. Die Beschwerde sei
nicht ausreichend begriindet und entspreche damit nicht
den Erfordernissen des Artikels 108 und der

Regel 99 (2) EPU und des Artikel 12(2) der

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK).

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin zu den
entscheidungserheblichen Sachverhalten lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

- Zulassigkeit der Beschwerde

Die in der Beschwerdebegriindung vorgebrachten Argumente
galten gleichermaBen fiir die unter Punkt 4.1 bis 4.3 und
die unter Punkt 4.4 der angefochten Entscheidung
erhobenen Einwdnde. Weitere Grinde gegen die Einwande
unter Punkt 4.4 fanden sich zudem im vorletzten Absatz
auf Seite 6 der Beschwerdebegriindung. Fir die
Zulassigkeit der Beschwerde sei es erforderlich sich mit
den tragenden Grinden der Entscheidung
auseinanderzusetzen. Neuheit und erfinderische Tatigkeit
seien in der angefochtenen Entscheidung nicht diskutiert

worden.

- Unzureichende Offenbarung

Anspruch 1 des Streitpatents umfasse ein Additiv aus
mindestens drei Komponenten und sei im Sinne eines
Product-by-Process Anspruchs zu lesen. Eine Mischung
aus illithaltigem Ton mit Attapulgit, wie im Beispiel 4
in der Tabelle 2 des Streitpatents beschrieben, falle
daher nicht unter den Anspruch, da kein Smektit

zugesetzt worden sei. Werde ein illithaltiger Ton, der
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Smektit enthalte, verwendet, so sei der Smektit dem
illithaltigen Ton zuzurechnen. Dies zeige auch die
Verwendung des Begriffs "illithaltiger Ton". Das
Streitpatent unterscheide in den Absédtzen [0027] und
[0028] zwischen illithaltigen Tonen und Smektiten. Mit
letzterem seien keine Tone gemeint, die Smektit nur als

mindere Beimischung enthielten.

Die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfenen Fragen zur
Ausfiihrbarkeit betradfen, wenn Uberhaupt, ausschlieBlich
Klarheitseinwande. Das Additiv lasse sich durch
einfaches Abwiegen und Mischen der drei Komponenten, die
an sich bekannt seien, herstellen. Der im Streitpatent
genannte Karlicher Blauton werde vom Fachmann eindeutig
den illithaltigen Tonen und nicht den Smektiten
zugeordnet. Ein Zuordnungsproblem und ein damit
verbundener Mangel an Ausfilhrbarkeit liege daher nicht
vor. Der Begriff "rheologisches Additiv" im Anspruch 1

bezeichne lediglich die Eignung als solches.

Die erfindungsgemaBen Beschichtungsmassen seien
ebenfalls herstellbar. Zum einen enthielten diese nicht
zwingend eine Tragerfliissigkeit. Darliber hinaus blieben
die Tone auch in der aufgeschlossenen Form die gleichen
Tone. Ihre Kristallstruktur andere sich nicht. Einen
Widerspruch zwischen aufgeschlossener und nicht
aufgeschlossener Form gebe es daher nicht. Der Fachmann
kenne seine Ausgangsstoffe und kdnne somit die
Beschichtungsmassen ohne Weiteres herstellen. Eine
nachtragliche Analyse sei fir die Ausfihrbarkeit nicht
erforderlich. Im Ubrigen sei eine solche bei Kenntnis

der Ausgangsstoffe moglich.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin zu den
entscheidungserheblichen Sachverhalten lassen sich wie

folgt zusammenfassen:
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- Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei nicht ausreichend begrindet.
Insbesondere setze sich die Beschwerdefilhrerin nicht mit
den tragenden Grinden in Punkt 4.4 der angefochtenen
Entscheidung auseinander. Dariber hinaus habe sich die
Beschwerdefilhrerin, die die Aufrechterhaltung des
Streitpatent in der erteilten Fassung beantrage, nicht
bezliiglich der Einspruchsgriinde mangelnder Neuheit und

mangelnder erfinderischer Tatigkeit geduRert.

- Unzureichende Offenbarung

Der Anspruch 1 des Streitpatents sei gemaB seinem
Wortlaut kein Product-by-Process Anspruch, sondern eine
Mischung per se. Die Beschwerdefiihrerin versuche mit
ihrer Interpretation unter den Anspruch fallende
Gegenstande, wie zum Beispiel das Beispiel 4 in der

Tabelle 2, auszuschliefRen.

Der Einspruchsabteilung sei darin zuzustimmen, dass die
mangelnde Klarheit in der Zuordnung des
streitpatentgemall verwendeten Karlicher Blauton kein
Einwand unter Artikel 84 EPU sei, sondern einen

Of fenbarungsmangel unter Artikel 83 EPU darstelle,
insbesondere da der Fachmann nicht verifizieren konne,
ob er ein erfindungsgemaBes rheologisches Additiv vor
sich habe oder nicht. Die Frage der Zuordnung bestimmter
Tonmaterialien zu einer der beanspruchten Komponenten
sei fir das Offenbarungserfordernis relevant, da dies
dariiber entscheide, welches Verhdltnis der Komponenten
vorliege. Dariliber hinaus verlange die Bezeichnung
"rheologisches Additiv" besondere Eigenschaften. Die

Mischung der anspruchsgemdlen Tone an sich sei noch kein
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rheologisches Additiv. Wie ein solches hergestellt

werden konne werde dem Fachmann nicht offenbart.

Die anspruchsgemalen Beschichtungsmassen seien nicht
herstellbar, da durch den flir die Verwendung der
Beschichtungsmassen notwendigen Aufschluss die Tone
durch Wasseraufnahme und Ionenaustauschreaktionen
verandert wirden. Dabei gehe die Kontrolle iber die
eingesetzten Tone und folglich die Kontrolle iiber deren
Verhdltnis verloren. Ein uneingeschréankter qualitativer
Nachweis sei nach Angaben der Beschwerdefiihrerin nur bei
Kenntnis der eingesetzten Tonmaterialien mdéglich. Ein
quantitativer Nachweis zur Verifizierung des

anspruchsgemédRfen Verhdltnisses sei nicht méglich.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der

Angelegenheit an die erste Instanz.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde nach
Regel 101(1) EPU als unzuldssig zuriickzuweisen. Fiur den
Fall, dass die Beschwerde zuldssig ist und die Kammer zu
der Entscheidung kommt, dass die Einspruchsgriinde gemal
Artikel 100 b) und c¢) EPU der Aufrechterhaltung des
Streitpatents in der erteilten Fassung nicht
entgegenstehen, beantragte die Beschwerdegegnerin, die
Angelegenheit an die erste Instanz zurlickzuverweisen.
Des Weiteren beantragte die Beschwerdegegnerin die
Hilfsantrédge 1, 2, 4-9 und 11 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkiindet.

Entscheidungsgrunde
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Zulassigkeit der Beschwerde

GemaB Artikel 108 und Regel 99(2) EPU ist die Beschwerde
innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der
Entscheidung zu begrinden. Eine flir die Zulassigkeit
einer Beschwerde ausreichende Begriindung muss sich gemaRB
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern mit den
tragenden Grinden der angefochtenen Entscheidung
auseinandersetzen (T 213/85, ABl. EPA 1987, 482). Nach
Auffassung der Beschwerdegegnerin ist dies vorliegend
nicht der Fall, da sich die Beschwerdefiihrerin in ihrer
Beschwerdebegrindung nicht mit dem tragenden Grund unter
Punkt 4.4 der angefochtenen Entscheidung

auseinandergesetzt hat.

In Punkt 4.4 der Entscheidungsgriinde kommt die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die
Beschichtungsmassen des erteilten Anspruchs 4 nicht
herstellbar seien, da sie das anspruchsgemal
erforderliche rheologische Additiv, das durch Einbringen
in eine Tréagerflissigkeit gequollen werde, nicht mehr in

seiner urspringlichen Zusammensetzung enthielten.

In ihrer Beschwerdebegriindung fihrt die
Beschwerdefiihrerin zunachst aus, warum das
anspruchsgemédle rheologische Additiv herstellbar sei.
Des Weiteren brachte sie auf Seite 6 der
Beschwerdebegrindung vor, dass sich die
Kristallstrukturen (der Tone des rheologischen
Additives) durch das Einbringen in Wasser nicht
zerstOoren lieBen. Im gleichen Absatz weist die
Beschwerdefiihrerin zudem darauf hin, dass die nach
Auffassung der Einspruchsabteilung fir die Erfindung
notwendige, aber nicht durchfiithrbare nachtréagliche

Analyse der Zusammensetzungen hinsichtlich der
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Bestandteile - dies gilt nach Uberzeugung der Kammer
gleichermalen fiir die Additive wie fir die
Beschichtungsmassen - nicht notwendig, bei Kenntnis der
Ausgangsstoffe jedoch mdéglich sei. Damit hat die
Beschwerdefilhrerin, wenigsten ansatzweise, Griinde
angegeben, warum die Beschichtungsmassen herstellbar
sind und die diesbeziigliche Entscheidung der

Einspruchsabteilung aufzuheben ist.

1.4 Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerde
unzulédssig sei, da sich die Beschwerdefiihrerin, obwohl
sie die Aufrechterhaltung des Streitpatents beantrage,
nicht zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit &auBere,
Uberzeugt die Kammer nicht. Eine fir die Zulassigkeit
ausreichende Begriindung muss sich mit den tragenden
Grinden der Entscheidung auseinandersetzen. Uber Neuheit
und erfinderische Tatigkeit hat die Einspruchsabteilung

jedoch nicht entschieden.

1.5 Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen des
Artikels 108 und der Regel 99(2) EPU. Sie ist zuléssig,

da auch die idbrigen Voraussetzungen erfiillt sind

Hauptantrag

2. Anderungen (Artikel 100 c) EPU 1973)

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der
Aufrechterhaltung des Streitpatents keine Griinde unter
Artikel 100 c) EPU 1973 entgegenstehen. Das Verhdltnis
der Tone finde seine Grundlage auf Seite 7, dritter
Absatz der urspringlich eingereichten
Anmeldungsunterlagen. Die Kammer hat keinen Grund von
der Auffassung der Einspruchsabteilung abzuweichen, so

dass sich weitere Angaben dazu eribrigen.
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Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren

diesbeziiglich keine Einwande vorgebracht.

Unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU 1973)

Anspruch 1 des Streitpatents betrifft ein rheologisches
Additiv, umfassend einen illithaltigen Ton, ein Smektit
und ein Attapulgit in bestimmten Mengenverhdltnissen

(siehe Punkt II oben).

Bevor sich die Kammer mit dem Einwand unzureichender
Offenbarung auseinandersetzt, sieht sie es im Hinblick
auf die unterschiedlichen Auffassungen der Parteien zum
Verstandnis des Anspruchs 1 (siehe Punkt VIII und IX
oben) als angemessen an, zu diesem Punkt Stellung zu

nehmen.

Anspruch 1 des Streitpatents ist auf ein Erzeugnis
gerichtet, dass einzig durch das Vorhandensein
bestimmter Bestandteile/Komponenten, unter anderem
Smektit, charakterisiert ist. Der Anspruch enthalt weder
Verfahrensschritte noch einen Verweis auf ein bestimmtes
Herstellungsverfahren. Im Gegensatz zur Auffassung der
Beschwerdefiithrerin ist der Anspruch 1 daher nicht im
Sinne eines Product-by-Process-Anspruchs zu lesen. Eine
in diesem Sinne von der Beschwerdefiihrerin geltend
gemachte Unterscheidung von Smektit, der in
illithaltigen Tonen als Beimischung vorkommen kann (in
der angefochtenen Entscheidung als interner Smektit
bezeichnet), und anderweitig zugesetztem Smektit (in der
angefochtenen Entscheidung als externer Smektit
bezeichnet) und die Zuordnung des ersteren zum
Bestandteil "illithaltiger Ton" ist aus dem Wortlaut des
Anspruchs 1 nicht ableitbar. Das diesbeziigliche
Vorbringen der Beschwerdefithrerin zielt darauf ab, in

unzulédssiger Weise Beschrédnkungen in den Anspruch 1
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hineinzulesen, die dessen Wortlaut nicht zu entnehmen
sind (siehe T 1404/05, Orientierungssatz). Eine solche
Beschrankung ist allenfalls durch eine Anderung des
Wortlauts, soweit dies mit den Erfordernissen des
Artikels 123(2) und (3) EPU vereinbar ist, nicht jedoch
durch bloBe Interpretation mdglich.

Die im Anspruch 1 genannten Tonmaterialien
(illithaltiger Ton, Smektit, Attapulgit) sind dem
Fachmann bekannte, natirlich vorkommende, kommerziell
erhaltliche Materialien. Dies wurde nicht bestritten.
Besonders geeignete Tonmaterialien werden dariiber hinaus
in den Abséatzen [0027] bis [0029] des Streitpatents
beschrieben. Geeignete illithaltige Tone weisen einen
Illitgehalt von mindestens 5 % auf. Als Beispiel filir
einen illithaltigen Ton wird im Absatz [0027] ein
Tonmaterial genannt, das unter der Bezeichnung
"Karlicher Blauton" im Handel ist (bei dem im
Streitpatent verwendeten Begriff "Klarlicher Blauton"
handelt es sich, wie bereits von der Einspruchsabteilung
festgestellt, offensichtlich um einen Schreibfehler).
Dieses Tonmaterial wird in allen Beispielen des
Streitpatents als illithaltige Tonkomponente eingesetzt.
Als geeignete Smektite werden im Absatz [0028] des
Streitpatents unter anderem Hectorit, Saponit, Sauconit,
Montmorillonit sowie allgemein smektithaltige
Tonmaterialien genannt. Ein geeignetes Attapulgit ist
beispielweise ein Attapulgit, das unter dem Namen
Attagel 40 im Handel ist. Weitere Details werden in den

Beispielen des Streitpatents beschrieben.

Das rheologische Additiv gemaB Anspruch 1 la&sst sich
durch einfaches Mischen der dem Fachmann an sich
bekannten Tonmaterialien in den beanspruchten
Verhdltnissen herstellen. Nach Uberzeugung der Kammer

gilt dies selbst dann, wenn, wie vorliegend geltend
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gemacht, der patentgemall bevorzugt verwendete
illithaltige Ton eine bestimmte Menge an Smektit
(Montmorillonit) als Beimischung enthéalt (siehe
Druckschrift (1), erste Seite unter dem Punkt
"Mineralanalyse"; Druckschrift (9), Seite 350, Tafel 2).
Diesen bekannten Gehalt an Smektit kann der Fachmann bei
Einstellung des anspruchsgemédRlen Mengenverhdltnisses der
Komponenten berilicksichtigen, und damit sicherstellen,
dass auch flr die Falle, in denen der illithaltige Ton
Beimischungen von Smektit enthalt, der Anteil an Smektit
innerhalb des anspruchsgemalBen Verhaltnisses liegt. Die
in der angefochtenen Entscheidung bemdangelte fehlende
Unterscheidbarkeit zwischen internem und externem
Smektit ist im Hinblick auf den anspruchsgeméafBen
Gegenstand (siehe Punkt 3.2 oben) fiir die Ausfihrbarkeit
unerheblich. Im Ubrigen ist es fiir den Fachmann, da er
seine Ausgangsstoffe kennt, jederzeit moglich,
zuverlassig zwischen internem und externem Smektit
unterscheiden zu kénnen. Der Einwand der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin, dass es
fiir den Fachmann nicht moéglich sei, zu entscheiden, ob
er ein Erzeugnis gemédR Anspruch 1 vor sich habe,

iberzeugt daher nicht.

Auch die von der Einspruchsabteilung und der
Beschwerdegegnerin geriigte mangelnde Klarheit beziiglich
der Zuordnung der Klédrlicher Blautone zu den
illithaltigen Tonen einerseits oder den smektithaltigen
Tommaterialien andererseits ist nach Uberzeugung der
Kammer fir die Ausfihrbarkeit nicht von Bedeutung.
Anspruch 1 ist auf Erzeugnis mit drei Komponenten
gerichtet. Ein Produkt, das diese Komponenten in den
beanspruchten Mengen enthalt, fallt unter den Anspruch,
unabhédngig davon wie es hergestellt wurde. Die
diesbeziiglich von der Einspruchsabteilung angefithrte

theoretische Mischung zweier Karlicher Blautone gemal
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Druckschrift (1) mit Attapulgit fihrt zu einem
Erzeugnis, dass illithaltigen Ton, Smektit und
Attapulgit enthalt. Liegen die anspruchsgemalen
Mengenverhédltnisse vor, fallt ein solches Erzeugnis
unter den Anspruch, unabhdngig davon, ob man die
Blautone als illithaltige Tone oder smektithaltige

Tonmaterialien betrachtet.

Die Beschwerdegegnerin hat dariber hinaus vorgebracht,
dass ein rheologisches Additiv eine Mischung mit
besonderen Eigenschaften sei, namlich der Fahigkeit das
Auftragsverhalten einer Beschichtungsmasse zu steuern
und die rheologischen Eigenschaften vorteilhaft
einzustellen (siehe Streitpatent Absatze [0001]

und [0018]; Anspruch 29). Eine Mischung aus den
mindestens drei Tonmaterialien an sich sei noch kein
rheologisches Additiv. Dazu miissten die Komponenten
zundchst verandert werden, wie sich aus den

Absatzen [0010] und [0011] des Streitpatents ergebe. Ein
rheologisches Additiv, umfassend die mindestens drei

Komponenten des Anspruchs 1 sei damit nicht herstellbar.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin
nicht. Der Anspruch 1 bezieht sich wie bereits in

Punkt 3.2 oben erlautert auf ein Erzeugnis aus
mindestens drei Komponenten, das sich zweifelsfrei
herstellen lasst (siehe Punkt 3.4. oben). Die
Bezeichnung "rheologisches Additiv" besagt, dass dieses
Erzeugnis sich dazu eignet, die rheologischen
Eigenschaften eines Systems, dem es zugesetzt wird, zu
verandern. Diese Eignung beruht auf der unbestritten
bekannten Quellfédhigkeit der eingesetzten Tone,
insbesondere des Smektits und Attapulgits, wie sie auch
in den Abséadtzen [0010] und [0011] des Streitpatents
erwdhnt wird. Dadurch wird dem System Wasser/

Losungsmittel entzogen und als Folge die Rheologie des
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Systems verandert. Das Vorbringen der
Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann nicht wisse, wie
er ein rheologisches Additiv gem&R Anspruch 1 erhalten

konne, Uberzeugt die Kammer daher nicht.

Im Hinblick auf die Quellfahigkeit der Tone und der
daraus resultierenden Veranderung in der Rheologie, gibt
es nach Uberzeugung der Kammer auch keine Zweifel daran,
dass sich die anspruchsgemédRfen Additive gema&Bl Anspruch
29 dazu verwenden lassen, das Auftragsverhalten einer

Beschichtungsmasse zu beeinflussen/steuern.

Anspruch 4 bezieht sich auf Beschichtungsmassen, die das
anspruchsgemédle Additiv umfassen (siehe Punkt II oben).
Nach Auffassung der Einspruchsabteilung und der
Beschwerdegegnerin sind solche Beschichtungsmassen nicht
herstellbar, da das Additiv dazu in eine
Tragerflissigkeit eingebracht, gequollen und damit die
Schichtstruktur der Tone aufgeldst werde. Das Additiv
liege somit nicht langer in unveréadndertem Zustand vor
und Beschichtungsmassen, die ein solches Additiv

umfassen, lieBen sich folglich nicht herstellen.

Dazu ist zunadchst festzustellen, dass die
anspruchsgemédlen Beschichtungsmassen nicht zwingend eine
Tragerfliissigkeit enthalten. Selbst wenn dies der Fall
ist, mlissen die Tone nicht zwangslaufig in
aufgeschlossener Form vorliegen. Das bloBe Einbringen in
eine Tragerflissigkeit (z. B. flir das Herstellen einer
Paste), ohne die Einwirkung ausreichend hoher
Scherkrafte, bewirkt offensichtlich keinen Aufschluss
(siehe Streitpatent, Absatze [0041] und [0063]). Zudem
konnen die Beschichtungsmassen als pulverformige
Feststoffgemische vorliegen, die erst fir die
Herstellung gebrauchsfahiger Beschichtungsmassen in die

Tragerfliissigkeit eingebracht und aufgeschlossen werden
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(siehe Streitpatent Absatz [0042]). Erfindungsgeméale
Beschichtungsmassen, die das Additiv in unveranderter
Form enthalten, sind daher nach Uberzeugung der Kammer

herstellbar.

Darliber hinaus geht die Kammer ohne Gegenbeweis davon
aus, dass es sich bei den eingesetzten Tonen auch in
gequollenem, i. e. aufgeschlossenem, Zustand noch immer
um die gleichen Tone handelt, d. h. ein gequollener
Smektit, Attapulgit oder illithaltiger Ton ist noch
immer ein Smektit, Attapulgit oder illithaltiger Ton.
Ahnliches gilt auch im Hinblick auf die vorgeblich
stattfindenden Ionenaustauschreaktionen. Der Kammer
liegen keine Beweise vor, dass solche
Austauschreaktionen in nennenswertem Umfang stattfinden,
noch dass sich dadurch die eingesetzten Tonmaterialien
umwandeln. Es ist daher davon auszugehen, dass sich
durch den Aufschluss am Verhdltnis der eingesetzten Tone

nichts andert.

Die von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang
geforderte und vorgeblich nicht durchfihrbare
nachtragliche qualitative und quantitative Analyse der
Tone in der Beschichtungsmasse ist nach Uberzeugung der
Kammer fir die Ausfihrbarkeit nicht erforderlich, da der
Fachmann bei der Nacharbeitung der Erfindung, d. h. der
Herstellung der anspruchsgemaBen Beschichtungsmassen
seine Ausgangsstoffe, insbesondere das Additiv, das er
zusetzt, kennt und somit zweifelsfrei feststellen kann,
wann er sich innerhalb oder auBerhalb des
Schutzbereiches der Anspriiche bewegt. Die Frage, ob sich
an einer Beschichtungsmasse unbekannten Ursprungs
verifizieren lasst, ob sie unter den Anspruch fallt, ist
keine Frage, die unter Artikel 100 b) EPU 1973
abzuhandeln ist, sondern unter Artikel 54 EPU 1973 zu

berlicksichtigen ware.
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Die Beschwerdegegnerin hat unter Berufung auf die
Entscheidung T 63/06 auch geltend gemacht, dass im
vorliegenden Fall, die beschwerdefiihrende
Patentinhaberin beweispflichtig sei, flir die Behauptung,
dass der Fachmann die Erfindung tatsachlich ausfiihren
kann. GemaB dieser Entscheidung genlige es unter
bestimmten Umstanden, i. e. wenn im Patent keine
Information vorhanden sei, wie ein Merkmal der Erfindung
in die Praxis umgesetzt werden kann, dass die
Einsprechende glaubhaft mache, dass das allgemeine
Fachwissen es dem Fachmann nicht ermégliche, dieses
Merkmal in die Praxis umzusetzen. Vorliegend hatte die
Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht, dass der Fachmann
die Erfindung auf Grund der mangelnden Zuordnung der
streitpatentgemdaBen Tone wie Karlicher Blauton zu den
illithaltigen Tonen und Smektiten nicht ausfiihren konne.
Zudem wadre es im Hinblick auf die angefochtene
Entscheidung die Sache der Beschwerdefithrerin gewesen,
die Nachweisbarkeit der einzelnen Komponenten durch

Vorlage von Versuchsdaten zu belegen.

Da es fir die Ausfihrbarkeit auf die Zuordnung der
einzusetzenden Tone wie Karlicher Blautons nach
Uberzeugung der Kammer nicht ankommt (siehe die
Ausfiihrungen unter den Punkten 3.4 und 3.5), ist dieses
Argumente der Beschwerdegegnerin nicht iberzeugend.
Ebenso wenig ist es entscheidend fir die Ausfihrbarkeit,
dass der Fachmann nachtraglich die von ihm eingesetzten
Tone in seinem hergestellten Produkt quantitativ und
qualitativ identifizieren kann (siehe Punkt 3.9). Der
vorliegende Fall unterscheidet sich damit deutlich wvon
demjenigen, der der Entscheidung T 63/06 zugrunde liegt.
Unter diesen Umstanden kann keine Umkehr der Beweislast

zu Lasten der Beschwerdefiihrerin stattfinden.
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Aus den gleichen Grinden wie vorstehend erlautert (siehe
die Punkte 3.4, 3.5, 3.7 und 3.9 oben) ist auch der
Gegenstand der Anspriiche 2-3 und 5 bis 28, die sich auf
das rheologische Additiv des Anspruchs 1 und die
Beschichtungsmassen des Anspruchs 4, deren Herstellung,
Verwendung und damit beschichtete K&rper beziehen,

ausfihrbar.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass keine Grinde
gemaB Artikel 100 b) EPU 1973 der Aufrechterhaltung des

Streitpatents in der erteilten Fassung entgegenstehen.

Eine Entscheidung tber die Hilfsantrage 1 bis 11 ist

nicht erforderlich.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurlickverwiesen.
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