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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung idber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents 3 487 899 in geanderter Fassung
auf Grundlage der Ansprliche des Hilfsantrags I,
eingereicht mit Schreiben vom 13. Mai 2022, und einer
geanderten Beschreibung. Der Entscheidung lag ebenfalls
die Zurickweisung des Einspruchs als Hauptantrag

zugrunde.

IT. Die Grinde der angefochtenen Entscheidung, die fir das
Beschwerdeverfahren relevant sind, betreffen den
Hilfsantrag I. Die Prifungsabteilung befand unter
anderem, dass dieser die Bedingungen des Artikels
123 (2) EPU erfiulle.

IIT. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende
legten gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung

Beschwerde ein.

IVv. In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK vom
19. Februar 2025 teilte die Kammer ihre vorlaufige
Meinung zur Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung

mit.

V. Wahrend der miindlichen Verhandlung, die am
4. April 2025 als Videokonferenz in Anwesenheit beider
Parteien stattfand, nahm die Patentinhaberin ihre

Beschwerde zurick

VI. Die Schlussantrdage der Parteien lauteten wie folgt:



VIT.

VIIT.
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Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) beantragte die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Fir die vorliegende Entscheidung ist nur der Anspruch 1

des Hilfsantrags I relevant, der wie folgt lautet:

"l. Feuchtigkeitshartende Zusammensetzung, umfassend

a) mindestens ein feuchtigkeitsreaktives Polymer P

mit einem Anteil von 10 bis 50 Gew.-%, bezogen auf

die gesamte Zusammensetzung,

b) mindestens ein gefalltes,

oberflédchenbeschichtetes Aluminiumtrihydrat ATH,

mit einem Anteil von 30 bis 60 Gew.-%, bezogen auf

die gesamte Zusammensetzung,

c) zwischen 5 und 25 Gew.-%, bezogen auf die
gesamte Zusammensetzung, mindestens einer
phosphorhaltigen Verbindung PH,

d) zwischen 1 und 15 Gew.-%, bezogen auf die
gesamte Zusammensetzung, mindestens eines

Kohlenstoffadditivs KO, wobei das

Kohlenstoffadditiv KO ausgewdahlt ist aus der Gruppe

bestehend aus getrockneten Russen sowie

Bldhgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung

haben,

dadurch gekennzeichnet, dass die phosphorhaltige

Verbindung PH ausgewahlt ist aus der Gruppe
aromatische oder aliphatische Alkylphosphate,
Ammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat, roter

Phosphor und Phosphorsaure."

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten

Argumente der Parteien sind den Entscheidungsgriinden

zu
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entnehmen. Die strittigen Fragen betrafen im
Wesentlichen die Auslegung des Anspruchs 1 gemab
Hilfsantrag I und die Frage, ob sein Gegenstand lber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgeht.

Entscheidungsgrinde

Artikel 123 (2) EPU

1. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin, beschrankt der
Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung die Menge
an KO auf 1 bis 15 Gew.-%, wobei das KO aus der Gruppe
bestehend aus getrockneten RuBen, sowie Bl&hgraphiten,
welche eine intumeszierende Wirkung haben, auszuwahlen
ist. Anspruch 1 biete somit zwei Moglichkeiten fir das
KO, namlich getrockneten RuBl und Blahgraphite, wvon
denen eines davon enthalten sein konne, aber immer in
einer Menge zwischen 1 und 15 Gew.-%

(Beschwerdeerwiderung, Seite 4, 2. Absatz).

Nach der Beschwerdegegnerin, beschreibt die Anmeldung
in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung zwei
Ausfihrungsformen, mit jeweils von 1 bis 15 Gew.-% KO,
entweder mit getrockneten RuBen oder Blahgraphiten,
welche eine intumeszierende Wirkung haben
(Beschwerdeerwiderung, Seite 5, 4. und 5. vollstandige
Absatze). Im folgenden Absatz dieses Schreibens weist
die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass diese beiden
Ausfiihrungsformen im Sinne der Knappheit des Anspruchs
zU einem Bereich von 1 bis 15 Gew.-% zusammengefasst
worden seien, da der Bereich in beiden Fallen identisch
sei. Diese beiden Ausfihrungsformen seien abschlielBend

als bevorzugte Ausfuhrungsformen des
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Kohlenstoffadditivs KO genannt worden, so die

Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdefihrerin bestritt nicht, dass diese
beiden Ausfihrungsformen in der urspringlichen Fassung
der Anmeldung offenbart sind. Sie brachte schriftlich
(Beschwerdebegriindung, Seite 18, dritter wvollstandiger
Absatz und Seite 19, die beiden letzten Absatze) und
wahrend der mindlichen Verhandlung vor, dass der
geanderte Anspruch 1 nun weitere Ausfihrungsformen
umfasse, die in der urspringlich eingereichten
Anmeldung nicht offenbart seien, namlich solche, die
auf einer Mischung von getrocknetem RuR und Bladhgraphit
als KO basieren, zum Beispiel insgesamt 1 Gew.-%
getrockneter RuB und Bladhgraphit, beispielsweise 0,5
Gew.-% getrockneter Rub und 0,5 Gew.-% Blahgraphit.
Daher erfille der geadnderte Anspruch 1 nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Die Beschwerdegegnerin bestritt nicht, dass die
Verwendung von 1 bis 15 Gew.-% bezogen auf die gesamte

Zusammensetzung von KO-Mischungen aus getrocknetem RuB

und Blahgraphit der Anmeldung in ihrer urspringlichen
Fassung nicht zu entnehmen ist. Die Kammer hat keinen
Grund, angesichts der von den Beteiligten zitierten
Textstellen der Anmeldung wie ursprunglich eingereicht
(Anspruch 1, Seite 22, Zeilen 5-7, 13-16 und 26-30),
eine andere Ansicht zu vertreten. Es wurde von der
Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen Verhandlung
betont, dass nur diese zweil Alternative, d.h. entweder
getrockneter RuB oder Blahgraphit, welcher eine
intumeszierende Wirkung hat, als KO, jeweils in einer
Menge von 1 bis 15 Gew.-%, in der Anmeldung, wie

urspringlich eingereicht, offenbart seien.
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Die Meinungsverschiedenheit der Beteiligten iber die
Frage, ob die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPU
erfiillt sind, bezieht sich daher nicht auf die
Offenbarung der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung, sondern auf die Bedeutung der
Formulierung "mindestens eines Kohlenstoffadditivs KO,
wobel das Kohlenstoffadditiv KO ausgewdhlt ist aus der
Gruppe bestehend aus getrockneten Russen sowie
Bldhgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung
haben", die Teil der Definition des Merkmals d) ist,
namlich, ob dieser Wortlaut mehr als die beiden von der
Beschwerdegegnerin genannten Ausfiihrungsformen umfasst,
und zwar Mischungen aus getrocknetem Rubl und
Blahgraphit.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet dieser Wortlaut
("mindestens eines") ein oder mehrere KO, wobeil das KO
aus der Gruppe bestehend aus getrockneten RuBen sowie
Blahgraphiten, welche eine intumeszierende Wirkung
haben, auszuwdhlen ist. Somit umfasst dieses Merkmal
nach Ansicht der Kammer nicht nur die beiden von der
Beschwerdegegnerin genannten Ausfihrungsformen, sondern
eindeutig eine breitere Gruppe von KO, die Mischungen
aus getrocknetem RuB und Blahgraphit mit
intumeszierender Wirkung umfasst. Wie oben dargelegt,
ist nicht vorgetragen worden, dass eine solche Gruppe
in der angegebenen Menge der Anmeldung in ihrer

urspringlichen Fassung zu entnehmen sei.

Infolgedessen, geht die Definition des Merkmals d) im
vorliegenden Anspruch 1 {iber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus, so
dass der Anspruch 1 des Hilfsantrags I den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU nicht geniigt.
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Dem Antrag der Beschwerdefiihrerin ist somit

stattzugeben.

Da die Beschwerde der Patentinhaberin vor Verkiindung
der Entscheidung in der miindlichen Verhandlung
zurickgenommen wurde, ist der Patentinhaberin die
Beschwerdegeblihr in H6he von 25% zurilickzuzahlen (Regel

103 (4) a) EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Beschwerdegebiihr der Patentinhaberin ist in Hohe

von 25% zurlickzuzahlen.
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