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Sachverhalt und Antrédge

I.
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auf den Gegenstand der am 8. August 1986 angemeldeten
europaische Patentanmeldung Nr. 86 110 961.9, die die
Prioritat einer &alteren Patentanmeldung in Deutschland
(Nr. 3 529 651 vom 19. August 1985) in Anspruch nahm,
wurde das europaische Patent Nr. 0 212 486 erteilt. Die
Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung
erfolgte am 14. November 1990. Das Patent enthielt drei

Anspriuche, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

“polyolefin-Formmasse, bestehend aus einem Homo- oder
Copolymerisat eines 1-Olefins mit 2 bis 10 Kohlenstoff-
atomen, 0,01 bis 0,2 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin,
eines Calciumcarbonats, welches eine Teilchengrofie”
kleiner 10 pm, eine mittlere Teilchengréfe kleiner

0,1 pm, eine spezifische Oberflache grofRer 40 m’/g und

einen WeiRgrad groRer 90 % besitzt.®

Der abhangige Anspruch 2 war auf besondere Ausge-

staltungen der Formmassen gemafs Anspruch 1 gerichtet.
Der unabhangige Anspruch 3 lautete wie folgt:

wwerfahren zur Verminderung der Korrosion an den
Maschinen bei der Verarbeitung von Homo- oder
Copolymerisaten eines 1-Olefins mit 2 bis 10
Kohlenstoffatomen durch Zusatz von Calciumcarbonat,
dadurch gekennzeichnet, dafs man den Polymerisaten 0,01
bis 0,2 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin, eines
Calciumcarbonats beimischt, welches eine Teilchengroéfie
kleiner 10 pm, eine mittlere TeilchengroRe kleiner

0,1 um, eine spezifische Oberfléche groer 40 m?/g und

einen WeiRgrad groRer 90 % besitzt."®
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Gegen das Patent wurde am 9. August 1991 Einspruch
eingelegt und sein vollstandigen Widerruf aufgrund der
Artikel 100(b) und 100(a) EPU beantragt.

Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom
29. Dezember 1992 das Patent widerrufen. Diese
Entscheidung stutzte sich im wesentlichen auf folgende

Dokumente:

D1. G. Herdan "Small particle statistics", 1953,
Elsevier Publishing Company, Seiten 256 bis 271,

D2. EP-A-0 000 084 (1978),

D3. Solvay & Cie. - Firmenschrift Br.1149/4a-B-1,5-
977, ohne Datum,

D5. DIN 66131 "Die Bestimmung der spezifischen

Oberflache von Feststoffen durch Gasadsorption
nach Brunauer, Emmett und Teller (BET)" Oktober

1973,
D6. DIN 55918 “Calciumcarbonate", September 1984,
D7. SOCAL - Verkaufssorten der deutschen Solvay-Werke

GmbH aus den Werken Ebensee (AT) und Giraud (F),
ohne Datum,

D8. Solvay & Cie. - Firmenschrift F.216a-B-0,5-775
"Méthodes d'examen des Socal", ohne Datum,

D9. Particle Size Determination, R.D. Cadle,
Interscience Publishers Inc., New York, 1955,
Seiten 92 bis 101,

D10. "Die SOCAL-U-Typen", F.I. 98-d-3-1176,

ohne Datum.

In der genannten Entscheidung wurde die Offenbarung des
Gegenstands des Streitpatents bemangelt, da der Fachmann
dem Patent nicht entnehmen koénne, auf welche Weise die
spezifische Oberflache der Calciumcarbonatteilchen zu
bestimmen sei, so daf® die Erfordernisse des Artikels 83

EPU nicht erfullt seien. Somit kénne die spezifische
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Oberflache der Calciumcarbonatteilchen auch nicht als

unterscheidendes Merkmal dienen, so daf die Neuheit

ebensowenig gegeben sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin

(Patentinhaberin) am 19. Februar 1993 unter

gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr
Beschwerde erhoben und hierzu am 23. April 1993 eine

Beschwerdebegriundung eingereicht.

a)

b)

Im schriftlichen Verfahren machte die Beschwerde-
fuhrerin zugunsten der Offenbarung geltend, aus dem
stand der Technik, insbesondere Dokument D9, gehe
hervor, daR fur die jetzt beanspruchte Teilchengroéfie
zur Messung der Oberflache nur eine Adsorptions-
methode in Frage komme. Daruber hinaus werde die zu
messende Oberflache durch die Art der Verwendung des
Calciumcarbonats festgelegt. So werde in D8, in dem
Calciumcarbonat als Fullstoff oder Pigment eingesetzt
werde, die externe spezifische Oberflache gemessen;
in D1 dagegen, in dem Calciumcarbonat als Katalysator
fungiert, sei die totale spezifische Oberfléache von
Bedeutung. Im vorliegenden Fall komme es auf die
Reaktionsfahigkeit des Calciumcarbonats an, das im
Hinblick auf die angewendeten Mengen als eine Art
Katalysator betrachtet werden kénne, so dafl auch aus
diesem Grund eine Adsorptionsmethode die einzig
sinnvolle Methode sei. Daher sei es klar, daf auch im
Streitpatent eine solche Methode verwendet wurde, und

zwar die im Stand der Technik ublicherweise benutzte

B.E.T.-Methode.

Wahrend der mundlichen Verhandlung am 13. Mai 1997
legte die Beschwerdefuhrerin zusatzlich noch dar, es
sei fur den Fachmann selbstverstéandlich eine so grofie
Teilchenoberflache zu wahlen, daR diese in jedem Fall
und bei jeder beliebigen Mefmethode 40 m’/g

uberschreite. Das gleiche gelte fur die
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Teilchengrofe, die eine spezifische obere Grenze
nicht Uberschreiten durfte und fur die ebenso keine
Mefmethode angegeben wurde. Die Erfordernisse der
Artikel 83 und 54 EPU waren somit erfudllt.

c) Wahrend der mindlichen Verhandlung reichte die
Beschwerdefihrerin als Hilfsantrage vier weitere
Anspruchssatze mit zusadtzlichen Merkmalen ein. Sie
fauhrte aus, die Teilchenoberflache sei auf diese Art
nicht mehr das einzige unterscheidende Merkmal. Um
den erzielten Effekt, namlich eine Verringerung der
Korrosion der verwendeten Maschinen ohne Ausdampfung
des Antikorrosionmittels, zu erreichen, sei nur die
Verwendung von Calciumcarbonatteilchen wesentlich,
die Teilchenoberflache oder die anderen Merkmale

seien dabei nicht von Bedeutung.

Die Beschwerdegegnerin fuhrte aus, der Stand der Technik
gebe unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der Ober-
flachen von Teilchen an, die zu ganz unterschiedlichen
Ergebnissen fuhrten. Es gebe im Streitpatent keinen
Hinweis darauf, daR die Reaktionsfahigkeit des Calcium-
carbonats eine Rolle spiele, so daR es keinen Grund
gebe, anzunehmen, daR ein Adsorptionsverfahren das
einzig sinvolle MefRverfahren sei. Im Gegenteil, die
SOCAL-Prospekte wirden in eine andere Richtung weisen.
Der Fachmann habe somit keinen Anlaf, anzunehmen, die im
Streitpatent benutzte Mefmethode sei die B.E.T.-Methode,
so daR die Offenbarung nicht deutlich und vollstandig
sei. Da D2, im Hinblick auf D3, den beanspruchten
Gegenstand beschreibe und auch den guinstigen Einflufs des
Calciumcarbonats auf den Korrosionswiderstand erwéhne,
seien die Erfordernisse des Artikels 54 ebensowenig

erfullt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent aufgrund der

Anspruche 1 bis 3 wie erteilt, hilfsweise aufgrund eines
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der wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten

Anspruchssatze, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zuruckzuweisen.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zuléssig.

Ausfuhrbarkeit

1695.D

Die Parteien waren sich einig, dafs es unterschiedliche
MeRmethoden zur Bestimmung der spezifischen Oberfléache
und mittleren TeilchengréRe gibt, die zu unterschied-
lichen Ergebnissen fuhren. Die Kammer kann dem, im
Hinblick auf den Inhalt der zitierten Dokumente
(insbesondere D1, Seite 269, Tabelle, und D9, Seite 98,
erster Absatz, bis Seite 99, dritter Absatz), zustimmen.
Die Parteien waren sich ebenfalls einig, daR weder die
Anspriche noch die Beschreibung des Streitpatents eine
Angabe der verwendeten MeRmethoden zur Bestimmung dieser
physikalischen Eigenschaften der benutzten Calcium-
carbonatteilchen enthalt. Auch dem stimmt die Kammer zu.
Somit ist die zu beantwortende Frage, ob der Fachmann
trotz dieses Mangels in der Lage war, Formmassen mit den
gewunschten Eigenschaften herzustellen und dadurch die
dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe im gesamten
beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand und ohne

selbst erfinderisch tatig werden zu mussen, 2u lésen.

Die fur die Bestimmung der spezifischen Teilchenober-
flache geeigneten Mefimethoden kodnnen gema D1 und D5 im
wesentlichen in drei Gruppen eingeteilt werden: (1) die
Permeabilitatsmethode, (ii) die photometrische Methode

und (iii) die Adsorptionsmethode. Die Beschwerdefihrerin
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hat dargelegt, es sei dem Fachmann klar, daf die einzige
geeignete Methode zur Messung der spezifische Oberfldche
von Calciumcarbonatteilchen, die Adsorptionsmethode, und
zwar nach B.E.T., sei. Die Beschwerdegegnerin hat
dagegen behauptet, dem Fachmann sei nicht ohne weiteres
klar, welche Methode anzuwenden sei, da es eine speziell
fur Calciumcarbonatteilchen geeignete Methode nicht

gebe.

Die Dokumente D1, DS, D6 und D9 betreffen Mefmethoden

zur Bestimmung der spezifischen Oberflache von Teilchen.

Laut D1, Seite 271, Zeilen 5 bis 7, ist, je nach Grofe
und Form der Teilchen, die eine Mefimethode besser
geeignet als die andere, da die Methoden jeweils ihre
spezifischen Méglichkeiten und Beschrankungen haben. D1
gibt jedoch keine Auskunft daruber, ob es eine speziell
far Calciumcarbonat geeignete oder ubliche Mefimethode
gibt oder welche Methode fur Calciumcarbonatteilchen,
insbesondere fur Teilchen der jetzt beanspruchten Groéfse,
anzuwenden ist. Auch gibt es, entgegen der Auffassung
der Beschwerdefuhrerin, keine Andeutung einer besonderen
Eignung der Adsorptionsmethode in Fallen, in denen es
auf die Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, deren
Bedeutung auRerdem aus dem Streitpatent keineswegs

hervorgeht.

D5, das die unterschiedlichen MeRmethoden, insbesondere
die B.E.T.-Methode (Seite 4, Punkt 5.1) beschreibt, gibt
an, daf beim Adsorptionsverfahren hauptséachlich die
Porenoberflache hochporéser Stoffe gemessen wird, und
daR diese Methode "fur die Bestimmung der spezifischen
Oberflache zahlreicher technisch wichtiger Materialien
die allein geeignete" ist (Seite 1, Absatz 5). Calcium-

carbonat wird jedoch nicht genannt.
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D6 dagegen bezieht sich speziell auf Calciumcarbonat.
Unterschiedliche Typen und deren physikalische Eigen-
schaften, wie z. B. die spezifische Oberfléche, werden
beschrieben (Seite 2, Tabelle). Bezuglich der Angabe,
daR die spezifische Oberflache durch Gasadsorption nach
der B.E.T.-Methode bestimmt wird, wird auf D5

hingewiesen.

D9 ist, wie D1, ein allgemeines Dokument, das sich nicht
speziell auf Calciumcarbonatteilchen bezieht. Es
erwahnt, daf aus der spezifischen Oberflache (die gemafs
Tabelle II fur Teilchen von 0,5 bis 100 pm mit der
Permeabilitatsmethode und fur Teilchen von 0,01 bis

20 pum und 0,01 bis 50 um jeweils mit der Gasadsorptions-
methode und mit der Flussigkeitsadsorptionsmethode
bestimmt wird) der mittlere Teilchendurchmesser
berechnet werden kann (siehe den Absatz Seiten 96/97).
Die Tabelle II, auf die sich die Beschwerdefuhrerin
stutzt, sagt jedoch nichts uber die besondere Eignung
von bestimmten Oberflachenmefmethoden far bestimmte

Teilchengroéfien aus.

Aus den obengenannten Dokumenten geht also hervor, dafs
die B.E.T.-Methode lediglich eine von mehreren moéglichen
MeRmethoden fiur die Bestimmung der spezifischen
Oberflache von Calciumcarbonatteilchen ist. Der
Behauptung der Beschwerdefuhrerin, die Adsorptions-
methode gemaR B.E.T. sei die einzige fur Calciumcarbonat
der beanspruchten Grofie geeignete Methode, kann daher

nicht zugestimmt werden.

D2 erwahnt die Verwendung von wgefalltem" Calcium-
carbonat (Socal Ul der Firma Solvay) in einer
Zusammensetzung auf Basis von Polypropylen (Anspruch 1
zusammen mit Seite 4, Zeilen 27 bis 36 und Beispiel 1).
Die Oberflache des eingesetzten Calciumcarbonats ist
jedoch nicht angegeben. Die undatierten Dokumente D3,
D7, D8 und D10 betreffen alle die "Socal"-Produkte der
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Firma Solvay, darunter auch die vom Typ "Ul". D3 erwahnt
die spezifische externe Oberflache von Calciumcarbonat-
teilchen ohne Angabe der Mefmethode, wé&hrend D7 und D10
zur Messung der spezifischen Oberfléache die Methode nach
B.E.T. nennen. Andererseits geht aus D8 hervor, dafl die
Firma Solvay fur die Bestimmung der externen spezifi-
schen Oberflache ihrer Produkte von der B.E.T.-Methode
abrat (Seite 8, zweitletzter Absatz). Da diese Dokumente
kein Datum aufweisen, laf3t sich aus diesen widerspruich-
lichen Angaben eine eventuelle Anderung der Mefimethode
im Laufe der Zeit nicht ableiten. Eine klare Lehre,
weder bezuglich der gangigen Mefmethoden innerhalb der
Firma Solvay, die héchstens zur Wertung des in D2
angegebenen Produktes Socal Ul angewendet werden koénnte,
noch beziglich einer allgemein zur Bestimmung der
spezifischen Oberfldche von Calciumcarbonatteilchen
gultigen Mefmethode ist somit diesen Dokumenten nicht zu

entnehmen.

Wie oben festgestellt, geben auch die anderen Dokumente
keinen gultigen AufschluR Uber die zu benutzende
Mefmethode, so daf’ aufgrund der zitierten Dokumente
nicht festgestellt werden kann, welche Methode im
Streitpatent verwendet worden ist. Da unterschiedliche
Methoden zu unterschiedlichen MefRergebnissen fuhren, ist
auch nicht klar, in welchem Bereich der spezifischen
Oberflache des Calciumcarbonats die angestrebte
Verringerung der Korrosion der verwendeten Maschinen
ohne Ausdampfung des Antikorrosionmittels tatsachlich
eintritt. Abgesehen davon, daf der beanspruchte Bereich
selbst nicht eindeutig definiert ist, ist der Fachmann
also aufgrund der Offenbarung des Streitpatents nicht in
der Lage, ein Calciumcarbonat so zu wéhlen, daf? diese
Aufgabe gelést wird, das heifdt, das beanspruchte

Verfahren ohne erfinderisches Zutun auszufihren.

Dem Argument der Beschwerdefuhrerin, das Ziel werde auch

auRerhalb des beanspruchten Bereichs erreicht, da es
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lediglich auf die Verwendung von Calciumcarbonat
ankomme, kann die Kammer aus folgenden Grunden nicht
sustimmen. Erstens steht diese Behauptung im Widerspruch
-u den Erklarungen im Streitpatent, wonach das in den
Formmassen zum Einsatz kommende Calciumcarbonat ganz
spezifische Eigenschaften besitzen muR, u. a. eine
spezifische Oberflache iber 40 m’/g (Seite 2, Zeilen 31
bis 35); nach Meinung der Kammer kann das nur so
verstanden werden, daff dieser Parameter einen
wesentlichen EinfluR auf die Korrosion an den
Verarbeitungsmaschinen hat (vgl. Streitpatent, Seite 2,
7eilen 3/4). Zweitens wirde ein Anspruch, in dem die
spezifische Oberfléache keine technische Bedeutung mehr
hatte, das Gewicht der anderen Merkmale verschieben und
somit eine andere Erfindung darstellen als gemafs der
Lehre der ursprunglichen Offenbarung (Artikel 123(2)
EPU) .

Beziiglich der Bestimmungsmethode fur die Teilchengroéfe
gelten die gleichen Erwagungen. Aus D9 (Tabelle II) geht
hervor, daf es verschiedene Methoden zur Messung der
Teilchendurchmesser gibt, die nicht immer zum gleichen
Ergebnis fuhren (Seiten 98 und 99). Diese Entgegen-
haltung enthalt keinen Hinweis auf eine Methode, die
speziell fur Calciumcarbonat zu verwenden ware, SO daf3
es unklar ist, welche Methode im Streitpatent verwendet
wurde und auch nicht festgestellt werden kann, ob der im
Streitpatent angestrebte Effekt in diesem undefinierten

Bereich tatsachlich erzielt wird.

Aus diesen Grunden kommt die Kammer zu dem SchluR, dafs
der Fachmann mangels Angabe der Mefmethoden zur
Bestimmung der spezifischen Oberflache und der
Teilchengr®fRe nicht in der Lage ist, das im Streitpatent
angestrebte Ergebnis im gesamten beanspruchten Bereich

ohne unzumutbaren Aufwand bzw. ohne erfinderische
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Leistung zu erreichen. Somit ist der im Hauptantrag
beanspruchte Gegenstand unvollstandig offenbart
(Artikel 83 EPU).

Hilfsantrdge

3. Da alle Hilfsantridge die oben beanstandeten Merkmale
enthalten und die Mangel der Beschreibung des Streit-
patents durch die Anspruchsanderungen nicht beseitigt
werden, ist auch fur die hilfsweise beanspruchten
Gegenstande eine unvollstandige Offenbarung

festzustellen.

Entscheidungsformel

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Die Geschéftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
/
E. Gdrgmayer C. Gérardin
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