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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Einsprechenden 2 richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
bezliiglich der Aufrechterhaltung des Patents EP 3 103
654 in geanderter Fassung auf Grundlage der Anspriche
des Hauptantrags, eingereicht in der miindlichen
Verhandlung am 3. November 2020, und einer geanderten

Beschreibung.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"l. Schwefelvernetzbare Kautschukmischung enthaltend
- wenigstens einen Dienkautschuk und

- wenigstens eine Kieselsadure und

- 3 bis 15 phf zumindest eines geblockten
Mercaptosilans, wobei geblockte Mercaptosilane eine
Schutzgruppe am Schwefelatom aufweisen, wobei die

Schutzgruppen Acylgruppen sind, und

- 1 bis 40 phr zumindest eines flissigen Polybutadiens,
welches endstandig organosilicium-modifiziert ist, und
ein Gewichtsmittel Mw des Molekulargewichts gemal GPC
von 500 bis 12000 g/mol aufweist, wobei das flissige
Polybutadien mit zumindest einem Rest gema@l Formel I)

modifiziert ist:
T) (R'R?R3) 51 -

wobeil R;, R2, R> in den Strukturen gleich oder
verschieden sein kdénnen und ausgewahlt sein kodnnen aus
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linearen oder verzweigten Alkoxy-, Cycloalkoxy, -
Alkyl-, Cycloalkyl- oder Arylgruppen mit 1 bis 20
Kohlenstoffatomen, und wobei der Rest gemal Formel TI)
direkt oder iber eine Bricke an die Polymerkette des
Polybutadiens angebunden ist und wobei die Bricke aus
einer gesattigten oder ungesattigten Kohlenstoffkette
besteht, die auch cyclische und/oder aliphatische und/
oder aromatische Elemente sowie in oder an der

Kohlenstoffkette Heteroatome enthalten kann."

Die anderen Anspriiche des Hauptantrags sind fir die

vorliegende Entscheidung nicht relevant.

IIT. Im Einspruchsverfahren wurden inter alia folgende

Dokumente herangezogen:

D2: US 2014/0080978 Al
D4: WO 2014/070636 Al
D6: US 6,414,061 Bl

IV. Der Grund der angefochtenen Entscheidung, der fir die
vorliegende Beschwerde von Relevanz ist, kann

folgendermaBen zusammengefasst werden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
erfinderisch gegeniiber D6 in Kombination mit D2
oder D4.

V. Die Einsprechende 2 (Beschwerdefiihrerin) legte gegen

diese Entscheidung Beschwerde ein.

VI. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) achtzehn
Anspruchsséatze als Hauptantrag und Hilfsantrdage 1 bis

17 ein. Der Hauptantrag entsprach dem oben erwahnten
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Hauptantrag (siehe Punkte I und II). Die Hilfsantréage

sind flur die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass die
Einsprechende 1 am Beschwerdeverfahren nicht

teilgenommen hat.

Eine mindliche Verhandlung fand am 1. September 2023
statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in
geanderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrdge 1 bis

17 aufrecht zu erhalten.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin sind den
Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Zusammenfassend trug

die Beschwerdefiihrerin folgendes vor:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
ausgehend von D6 in Verbindung mit D2 oder D4 nicht

erfinderisch.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerin sind den
Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Zusammenfassend trug

die Beschwerdegegnerin folgendes vor:
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
ausgehend von D6 in Verbindung mit D2 oder D4

erfinderisch.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

1. Der einzige von der Beschwerdefiihrerin im
Beschwerdeverfahren aufrechterhaltene Einwand betrifft

Artikel 56 EPU.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegeniiber D6 in Verbindung mit D2 oder

D4 nicht erfinderisch sei.

1.1 Nachstliegender Stand der Technik und

Unterscheidungsmerkmal.
Die Parteien sind sich einig, dass:

D6 der nachstliegende Stand der Technik filr

Anspruch 1 des Hauptantrags darstelle und

sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von Beispiel 15
der D6 dadurch unterscheide, dass die

Kautschukmischung:

i) "1 bis 40 phr zumindest eines flUssigen
Polybutadiens, welches endstandig organosilicium-
modifiziert ist, und ein Gewichtsmittel Mw des
Molekulargewichts gemal GPC von 500 bis 12000 g/
mol aufweist", wobei das flissige Polybutadien

wie in Anspruch 1 angegeben definiert sei,
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enthalte.

Die Kammer schlielt sich dieser Auffassung an. Zur
besseren Verstandlichkeit der Argumentation wird dieses
Unterscheidungsmerkmal im Folgenden als "fliissiges

Polybutadien" bezeichnet.

Die gegeniiber D6 geldste Aufgabe

Es ist jedoch umstritten, ob ein technischer Effekt

gegeniber D6 glaubhaft gemacht wurde.

Die Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, dass das
objektive zu ldsende Problem lediglich die
Bereitstellung einer technisch daquivalenten
Kautschukmischung sei. Zur Stitzung dieser Ansicht

wurden folgende Argumente vorgebracht:

a) Das subjektive zu losende Problem des Streitpatents
bestehe darin, eine schwefelvernetzbare
Kautschukmischung bereitzustellen, die eine
Verbesserung des Rollwiderstands bei
gleichbleibenden sonstigen Reifeneigenschaften
ermdgliche, wobei die Heizzeiten dahingehend
verbessert worden seien, sodass eine moderate Zeit
zum Ausheizen des Reifens ohne eine gleichzeitige
Scorch-Anfalligkeit ermdglicht werde (siehe
Streitpatent, Absatz [0007]). Dabei sei es
wesentlich, dass eine synergistische Wirkung
zwischen dem Mercaptosilan und dem flissigen
Polybutadien vorliege (siehe Absatz [0068]). Da
eine solche synergistische Wirkung zumindest filr
die Anvulkanisationszeit tl1l0 (als MaB flur die
Scorch-Anfalligkeit) und die Rickprallelastizitat
bei 70 °C (als MaB fiir den Rollwiderstand) nicht

vorhanden sei, miisse das zu ldsende Problem in die
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Bereitstellung einer alternativen Kautschukmischung
umformuliert werden. Dabei spiele es keine Rolle,
dass moglicherweise eine andere Teilaufgabe des
Streitpatents geldst sei, da die zu ldsenden

Aufgaben des Streitpatents nicht trennbar seien.

Die einzigen flir den Nachweis einer technischen
Wirkung relevanten Beispiele seien die Beispiele El
und E2, die den Beispielen V3 und V6
gegeniliberzustellen seien (siehe Tabellen 1 und 2

des Streitpatents).

Die Ergebnisse der Tabellen 1 und 2 in Bezug auf
Viskositat, Anvulkanisationszeit (tig),
Ausvulkanisationszeit (tgg und tgs) und
Rickprallelastizitdat wlrden keinen signifikanten
Unterschied zwischen Zusammensetzungen mit oder
ohne flissigem Polybutadien zeigen (siehe
Beschwerdebegriindung, Seite 5, letzter Absatz bis

Seite 8, dritter Absatz).

Alle zur Verfigung gestellten Zusammensetzungen
seien mit einem einzigen fliissigen Polybutadien
sowie mit einem einzigen geblockten Mercaptosilan
betrieben. Es sei somit nicht glaubhaft, dass die
beanspruchte Wirkung liber den gesamten Bereich des

Anspruchs 1 auftrete.

Hierzu schlieBt sich die Kammer der Sicht der

Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung an

(siehe Absatz 8.3 der Beschwerdeerwiderung und Seite

11,

a)

erster Absatz der angefochtenen Entscheidung).

Die erste Argumentationslinie der
Beschwerdefiilhrerin betrifft die Frage, ob und wie

das zu ldsende Problem eines Patents umformuliert
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werden kann (siehe Punkt 1.2.1 a) dieser
Entscheidung) . Wie bereits erwahnt besteht das
subjektive zu ldsende Problem des Streitpatents
darin, eine schwefelvernetzbare Kautschukmischung

bereitzustellen, die:

i) eine Verbesserung des Rollwiderstands bei
gleichbleibenden sonstigen
Reifeneigenschaften

ermdéglicht,

wobei die Heizzeiten dahingehend verbessert werden,

sodass

ii) eine moderate Zeit zum Ausheizen des
Reifens

iii) ohne eine gleichzeitige Scorch-Anfalligkeit

ermoglicht wird (Streitpatent, Absatz [0007]).
Dabei sei es nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin
wesentlich, dass ein synergistisches Zusammenwirken
des flissigen Polybutadiens mit dem geblockten

Mercaptosilan vorliege.

Das besagte Problem kann somit in drei Teilaufgaben
i) bis iii) definiert werden. In ihrer ersten
Argumentationslinie (a) machte die
Beschwerdefiihrerin geltend, dass die Teilaufgaben
des Streitpatents nicht trennbar seien. Wenn
mindestens eine dieser Aufgaben nicht geldst ist,
miisse das zu ldsende objektive Problem automatisch
als Bereitstellung einer Alternative definiert

werden ("alles oder nichts"-Ansatz).
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Nach Auffassung der Kammer steht dieser Ansatz im
klaren Widerspruch zur stadndigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, I.D.4.4.2).
Grundsatzlich kann jede Teilwirkung der Erfindung
als Grundlage fir die Neuformulierung der
technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die
entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung ableitbar ist.

Die Beschwerdefihrerin hat auBRerdem keine Grinde
angefihrt, die im vorliegenden Fall eine Abweichung
von der idblichen Praxis rechtfertigen wiirden, und
die Kammer kann auch keine solchen Grinde erkennen.
Die erste Argumentationslinie vermag daher nicht zu

uberzeugen.

Die zweite Argumentationslinie der
Beschwerdefihrerin wirft die Frage auf, welche
Beispiele des Streitpatents fiir die Bestimmung
einer oder mehrerer technischer Wirkungen relevant
sind (siehe Punkt 1.2.1 b) dieser Entscheidung). Im
vorliegenden Fall beansprucht das Streitpatent ein

synergistisches Zusammenwirken der Kombination

i) eines modifizierten flissigen Polybutadiens

mit

ii) einem geblockten Mercaptosilan (siehe
Absatze [0042] und [0068], des
Streitpatents).

Eine synergistische Wirkung ergibt sich, wenn ein
kombinatorischer technischer Effekt vorliegt, der

groBer ausfallt als die Summe der technischen
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Wirkungen der Einzelmerkmale i) und ii). Um die
Anwesenheit einer solchen synergistischen Wirkung
anerkennen zu konnen, muss die Kammer u.A. in der
Lage sein, die technischen Wirkungen besagter
FEinzelmerkmale (unabhangig voneinander) zu
beurteilen. Im vorliegenden Fall ist deshalb die
Kammer der Auffassung, dass alle Beispiele der
Tabellen 1 und 2 fir diese Beurteilung relevant
sind (und nicht nur die Beispiele 1, 2, V3 und Vo).
Denn, aus dem Vergleich zwischen den Beispielen V1
und V4 (ohne das Merkmal i)) und den Beispielen V2
und V5 (mit dem Merkmal i)) koOnnen Rickschliisse
iber die technische Wirkung des Einzelmerkmals 1)
allein gezogen werden. Das Gleiche gilt fir den
Vergleich zwischen den Beispielen V1 und V4 (ohne
das Merkmal ii)) und den Beispielen V3 und V6 (mit
dem Merkmal ii)), aus dem Riickschliisse iiber die
technische Wirkung des Einzelmerkmals ii) gezogen

werden konnten.

In der dritten Argumentationslinie der
Beschwerdefiihrerin geht es um die Frage, ob die
Beispiele der Tabellen 1 und 2 aussagekraftig sind

(siehe Punkt 1.2.1 c¢) dieser Entscheidung).

Hierzu schlieRt sich die Kammer der Auffassung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin an
(siehe angefochtene Entscheidung, Seite 11, erster
Absatz und Beschwerdeerwiderung, Absatz 8.3.2).
Beispielhaft werden die Ergebnisse der
Ausvulkanisationszeit (tg,/tgs) analysiert. Ein
Vergleich der Beispiele E1 und E2 (mit geblocktem
Mercaptosilan und fliissigem Polybutadien) mit den
Beispielen V3 und V6 (mit geblocktem Mercaptosilan
aber ohne flissiges Polybutadien) belegen die

gewlinschte Reduzierung der Ausvulkanisationszeit
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(too/tos5) . Im Gegensatz dazu zeigen die Beispiele V1
und V2 sowie V4 und V5, dass die Zugabe von einem

flissigem Polybutadien in der Abwesenheit eines

Mercaptosilans zu einer unerwlUnschten Erhdhung der

Ausvulkanisationszeit fihrt (Hervorhebung durch die
Kammer). Allein aus diesem Grund liegt ein
Synergieeffekt vor, da die Ergebnisse hinsichtlich
der Ausvulkanisationszeit bei den Beispielen E1 und
E2 die Summe der Effekte der Einzelmerkmale

deutlich ibersteigen.

Die Beschwerdefihrerin beanstandet, dass
Zusammensetzungen aulerhalb von Anspruch 1 (V1, V2,
V3, V4, V5 und V6) hbhere oder niedrigere Werte
aufweisen koénnen als Zusammensetzungen innerhalb
von Anspruch 1. Fir die Kammer ist diese
Feststellung irrelevant fir die Frage, ob eine
technische Wirkung vorliegt, die mit dem
Unterscheidungsmerkmal i) zusammenhangt.
Stattdessen ist im vorliegen Fall die relevante
Frage, ob es glaubhaft ist, dass die Zugabe wvon 1
bis 40 phr eines anspruchsgeméfien flissigen
Polybutadiens zu einer Verkiirzung der
Ausvulkanisationszeiten fihrt. Wie oben dargelegt,
wurde gezeigt, dass die Zusammensetzungen El1 und E2
kiilrzere Ausvulkanisationszeiten (tg,/tgs) aufweisen
als die Zusammensetzungen V3 und V6. Nach Ansicht
der Kammer ist dies ein ausreichender Beweis fir

das Vorliegen eines solchen technischen Effekts.

Die Beschwerdefiihrerin hat auBerdem kritisiert,
dass Zusammensetzungen, die flissiges Polybutadien
enthalten, keinen signifikanten Unterschied zu
Zusammensetzungen ohne dieses Polymer aufweisen
wlirden. Nach standiger Rechtsprechung ist jeder

Verfahrensbeteiligte jeweils fir die von ihm
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behaupteten Tatsachen beweispflichtig (siehe
Rechtsprechung, supra, III.G.5.1.1). Da der
Vorwurf, die Ergebnisse und die sich daraus
ergebenden Unterschiede seien nicht signifikant,
von der Beschwerdefilhrerin nicht belegt wurde, kann

er von der Kammer nicht beriicksichtigt werden.

Ahnliche Uberlegungen gelten fiur die
Anvulkanisationszeit (tqp) und die
Rickprallelastizitadt bei 70°C, wobei die Kammer
lediglich eine Verbesserung dieser Eigenschaften
jedoch keine synergistische Wirkung der Merkmale 1)

und 11) erkennen kann.

In ihrer vierten und letzten Argumentationslinie
hat die Beschwerdefiihrerin kritisiert, dass alle
zur Verfligung gestellten Zusammensetzungen mit
demselben flissigen Polybutadien sowie mit
demselben Mercaptosilan betrieben worden seien
(siehe Punkt 1.2.1 d) dieser Entscheidung). Es sei
deshalb nicht glaubhaft, dass die beanspruchten
Wirkungen iUber den gesamten Bereich des Anspruchs 1

auftreten wirden.

Die Kammer hat jedoch prima facie keinen Grund zu
der Annahme, dass die gezeigten Verbesserungen
nicht auch mit einem anderen anspruchsgeméalen
Polybutadien oder einem anderen Mercaptosilan
erzielt werden konnen. Mit anderen Worten: es ist
glaubhaft, dass die Verbesserung der unter Punkt c)
genannten Eigenschaften im gesamten Schutzumfang

von Anspruch 1 erzielt werden kann.

In diesem Fall tragt die Beschwerdefiihrerin die
Beweislast fiir ihren Einwand, dass die gewlinschten

Verbesserungen nicht lber den gesamten Bereich des
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Patentanspruchs auftreten wiirden (siehe
Rechtsprechung, supra, III.G.5.1.2 b)). In der
Abwesenheit von Tatsachen, die die Behauptung der
Beschwerdefiihrerin stiitzen, ist der Einwand nicht
belegt und wird daher von der Kammer nicht weiter

gepruft.

e) Somit kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass das zu
losende objektive Problem darin besteht,

Kautschukmischungen bereitzustellen, die sich durch

- reduzierte Ausvulkanisationszeit (tgo/tgs),

- erhdhte Anvulkanisationszeit (tig) (i.e.
reduzierte Scorch-Anfalligkeit) und

- erhdhte Rickprallelastizitidt bei 70°C (i.e.

reduzierten Rollwiderstand),

auszeichnen, wobei bei der Ausvulkanisationszeit
eine Synergie zwischen den Komponenten der

Mischungen auftritt.

Naheliegen der L&sung

Die Beschwerdefiihrerin ist von einer anderen zu
losenden Aufgabe ausgegangen. Schon aus diesem Grund
kann ihre Argumentation zur Offensichtlichkeit nicht

iberzeugen.

Der Vollstandigkeit halber kann die Kammer in D6, D2
oder D4 keinen Anreiz fiir den Fachmann erkennen, ein
den Anforderungen entsprechendes fliissiges Polybutadien

zu verwenden, um das oben genannte Problem zu ldsen.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht
naheliegend gegeniber D6 als nachstliegendem Stand der
Technik.
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Da der einzige Einwand der Beschwerdefiithrerin nicht

erfolgreich ist, ist die Beschwerde zurlckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



