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Sachverhalt und Antrage

2395.D

Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europaischen Patents Nr. 1 129 140 mit dem Titel
"Kunststoff-Werkstoff aus einem Polymer-Blend” auf die
europaische Patentanmeldung Nr. 99 960 964.7 erfolgte am
24_ Juli 2002 (Patentblatt 2002/30). Diese Patent-
anmeldung ging zuriuck auf die am 9. November 1999 unter
Beanspruchung der Prioritat einer deutschen Voranmeldung
(19852081) vom 11. November 1998 eingereichte und am

18. Mai 2000 als WO-A-00/27923 veroffentlichte
internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP99/08584. Das
Patent enthielt elf Anspriche, darunter die folgenden:

1. Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus ei- 8. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der An-

nem Polymer-Blend, bestehend aus spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB
) der Ligninanteil des Polymer-Blends 2 bis 90

- wenigstens einem natiirlichen Polymer auf der Mass.-%, insbesondere 5 bis 65 Mass.-%, betragt.
Basis von Lignin und 9. Verwendung eines Werkstoffs nach sinem der An-

- wenigstens einem synthetischen und/oder na-
tiirlichen Polymer mit einer gegentiber dem na-
turlichen Polymer auf der Basis von Lignin hé-
heren Schlagzéhigkeit (nach DIN 53 453) , aus-
genommen Proteine,

spriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB
der Polymer-Blend synthetische Verstarkungsfa-
sern enthalt.

10. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der An-
spriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB
der Polymer-Blend natirliche Verstarkungsfasern
enthalt.

11. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der An-

spriche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB
der Polymer-Blend partikulares Chitin enthalt.

zur Herstellung von Gehausen.

2. Verwendung eines Werkstoffs nach Anspruch 1 zur
Herstellung von Gehausen flr elektrische oder
elektronische Gerate.

3. Verwendung eines Werkstoffs nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Lignin
Alkali-Lignin ist.

Die restlichen abhangigen Anspriche 4 bis 7 betrafen

Beispiele des naturlichen Polymers.

Hinwelse in unterstrichenen eckigen Klammern beziehen
sich auf entsprechend bezeichnete Anspriche bzw. Absatze
des Streitpatents (z.B. [Anspruch 1], § [0001]), solche
in unterstrichener Kursivschrift auf die veroffentlichte

Fassung der urspriunglichen Unterlagen, auf denen das
Streitpatent beruht (z.B. Anspruch 1, Seite 1, Absatz 1).




V.

2395.D

-2 - T 0662705

Anspruch 1 (in der oben benannten WO-Schrift mit einem

Anspruchssatz von 17 Anspruchen) lautete wie folgt:

Kunststoff-Werkstoff aus einem Polymer-Blend, beste-
hend aus wenigstens einem natiirlichen Polymer auf
der Basis von Lignin und wenigstens einem die
Schlagzahigkeit erhdhenden synthetischen und/oder

natlrlichen Polymer, ausgenommen Proteine.
Die Anspriche 8 bis 10, die den Anspruchen [9] bis [11]

zugrundelagen, enthielten jeweils eine Bezugnahme auf

alle vorangehenden Anspriche, also auch auf Anspruch 1.

Dariuber hinaus enthielt die WO-Schrift ab ithrer Seite 7,

Zeile 11 und im damaligen Anspruchssatz eine umfassende
Offenbarung uber mogliche Verwendungen der damals
beanspruchten Werkstoffe, darunter auch zur Herstellung
von Geh&usen (Anspruch 16).

Gegen das Streitpatent wurde am 24. April 2003 unter
Nennung von elf Entgegenhaltungen und unter Hinweis auf
die Artikel 52 bis 57 EPU wegen fehlender Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU)
sowie auf Grundlage des Einwands, der Gegenstand des
Europaischen Patents gehe Uber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
(Artikel 100 c) EPU), Einspruch eingelegt.

In einer am Ende einer mundlichen Verhandlung am

15. Februar 2005 von der Einspruchsabteilung verkindeten
Entscheidung, deren Begrindung am 14. Marz 2005 zur Post
gegeben wurde, wurde das Streitpatent unter Hinweis auf
die Artikel 100 c¢) und 123 (2) EPU widerrufen. Der
Entscheidung lagen ein Haupt- und ein Hilfsantrag mit
jeweils sechs Ansprichen zugrunde, mit den folgenden
Ansprichen 1 (Nr. 3 bzw. 4 der Entscheidungsgrunde).

(1) Anspruch 1 des Hauptantrags lautete demnach:
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"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem
Polymer-Blend, bestehend aus

— wenigstens einem naturlichen Polymer auf der Basis

von Lignin und
— naturlichen Verstéarkungsfasern und

— mindestens einem Polymer ausgewahlt aus der Gruppe
Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien,
Isopren und Polyvinylchlorid mit einem gegeniber dem
natiurlichen Polymer auf der Basis von Lignin hdheren
Schlagzahigkeit, ausgenommen Proteine,

zur Herstellung von Gehausen.™

(2) Anspruch 1 des Hilfsantrags unterschied sich
hiervon lediglich durch die Einfligung von "die
Schlagzadhigkeit erhohenden™ in die Definition der
zweiten Polymerkomponente, so dass deren Anfang lautete:
"mindestens einem die Schlagzdhigkeit erhbhenden Polymer
ausgewahlt aus der Gruppe ...".

(3) Der Grund fiur den VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU
wurde in der Entscheidung darin gesehen, dass die
ursprunglichen Unterlagen keine Basis fur das Merkmal in
Anspruch 1 "mit einer gegenuber dem naturlichen Polymer
auf der Basis von Lignin hoheren Schlagzahigkeit”
enthielten. Zudem besall dieses Merkmal nach Ansicht der
Einspruchsabteilung auch nicht die gleiche technische

Bedeutung wie die urspringliche in Anspruch 1 verwendete

Formulierung "die Schlagzahigkeit erhohenden'. Gemadl der
Nummer 4.1 der Entscheidungsgrinde galt dieser gegeniber
dem Hauptantrag in der dortigen Nummer 3.1 dargelegte
Widerrufsgrund auch fur den Hilfsantrag, und zwar trotz
der erganzenden Wiedereinfugung der ursprunglich
offenbarten Formulierung in Anspruch 1 (Abschnitte 11
und 1V(2), oben).
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(4) In der Entscheidung wurde aufRerdem festgestellt,
dass das i1n Anspruch 1 des erteilten Patents enthaltene
Merkmal "nach DIN 53 453" nicht durch den urspringlichen
Anmeldungstext gestutzt war. Die wadhrend der mundlichen
Verhandlung vorgenommene Streichung dieses Merkmals
stellte nach Meinung der Einspruchsabteilung keine
Erweiterung des Schutzumfangs gemaR Artikel 123 (3) EPU
dar, da es keinen Hinweis gab, dass verschiedene
Messmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen beziglich

des Vergleichs der Schlagzdhigkeiten fihren wirden.

V. Gegen die Entscheidung erhoben die Patentinhaberinnen
am 23. Mai 2005 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde.

(1) Gleichzeitig wurde ein neuer Anspruchssatz mit dem
folgenden Anspruch 1 eingereicht und beantragt, das

Patent auf dessen Grundlage aufrechtzuerhalten:

"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem

Polymer-Blend, bestehend aus

— wenigstens einem naturlichen Polymer auf der Basis
von Lignin; und

— natiurlichen Verstarkungsfasern; und

— wenigstens einem die Schlagzahigkeit erhéhenden
synthetischen Polymer, ausgewahlt aus der Gruppe
Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien,
Isopren und Polyvinylchlorid, mit einer gegenuber dem
naturlichen Polymer auf der Basis von Lignin hdheren
Schlagzahigkeit, ausgenommen Proteine,

zur Herstellung von Gehausen.™

Daran schlossen sich abhangige, an die Umnummerierung

angepassten Anspriche 2 bis 5 an, deren Merkmale denen

2395.D
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der Anspruche [2], [31, [81, [9] und [11] (vgl.

Abschnitt 1, oben) entsprachen.

(2) AuBerdem wurde die Zuriuckzahlung der Beschwerde-
gebihr beantragt. Dieser Antrag wurde jedoch am

7. November 2007 in einer mundlichen Verhandlung vor der
Kammer zuriuckgenommen (Abschnitt XI1(12), unten).

In der am 22. Juli 2005 eingereichten Beschwerde-
begrindung widersprachen die Beschwerdefihrerinnen dem
Zuruckweisungsgrund (Abschnitt 1V(3), oben). Zudem
legten sie neue Beweismittel vor und benannten mogliche
Zeugen zur Unterstitzung dieser Beweismittel, um damit
eine zusatzliche AuRerung der Einspruchsabteilung in
Abschnitt 4.2 i1hrer Begrundung zu widerlegen, der
zufolge (wie am Ende von Abschnitt 1. Sachverhalt” der
Beschwerdebegriundung formuliert) "es nach Meinung der
Einspruchsabteilung "nicht ausgeschlossen ist, dal
synthetische Polymere mit einer geringeren
Schlagzahigkeit als Lignin die Schlagzdhigkeit des
Blends erhoéhen.® Somit gadbe das nicht offenbart(e) [sic]
Merkmal einen wesentlichen Hinweils darauf, wie die
Erfindungsaufgabe zu 16sen sei'. Vielmehr sei es nach
Ansicht der Beschwerdefuhrerinnen vollig ausgeschlossen,
dass ein beliebiger Vertreter der Im neuen Anspruch 1
aufgezadhlten Polymeren eine Schlagzdhigkeit aufweise,
welche auch nur anndhernd so niedrig sei wie die des

Lignins, geschweige den unter der von Lignin liege.

Neben (B1) einem Prufprotokoll Uber Kerbschlagbiege-
versuche an Prufkorpern aus Lignin mit 10 bzw. 15%
Faserzusatz (nach Angabe war die Herstellung von
Prufkorpern ohne Fasern wegen der hohen Sprodigkeit des
reinen Lignins praktisch nicht moéglich) und (B3) einem
Gutachten zur Sprodigkeit von Lignin, wurde als
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Beweismittel (B2) eine Tabelle des folgenden Fachbuchs
vorgelegt, iIn der uUbliche Schlagzahigkeits-Bereiche
verschiedener Polymere graphisch angegeben waren:

B2: Hellerich et al., "Werkstoff-Fuhrer Kunststoffe:
Eigenschaften, Prifungen, Kennwerte', 8. Auflage, 1SBN
3-446-21437-2, Carl Hanser Verlag, 2001, Seite 331l.

AuRerdem trugen die Beschwerdefihrerinnen vor, dass der
von der Einspruchsabteilung gerigte Terminus weder eine
Einschrankung gegenuber der urspringlichen Offenbarung
darstelle, noch dem Fachmann einen zusatzlichen Hinweis
gebe, wie das erfindungsgeméflle Ziel zu erreichen sei. Er
konne auch nicht als beschrankendes Merkmal iIm Sinne von
G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) aufgefasst werden, dessen
Gegenstand im Sinne von Artikel 100 c) EPU lber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglichen Fassung

hinausgehe (Beschwerdebegrindung: Seiten 9 und 10).

Die Argumente iIn der Beschwerdebegrindung kommentierte
die Beschwerdegegnerin im Schreiben vom

29. November 2005 nur dahingehend, dass Anspruch 1 Uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehe, wie in der
angefochtenen Entscheidung unter Abschnitt 4. bereits
zutreffend ausgefuhrt worden sei.

AuBerdem sah sie in der Streichung der Formulierung
"nach DIN 53453" aus Anspruch 1 einen Verstol3 nach
Artikel 123 (3) EPU, da hierdurch die Schlagzahigkeit
nicht mehr definiert sei, so dass sich eine
Verallgemeinerung und damit eine Verbreiterung des
Schutzumfanges ergeben habe. Da dieses Merkmal aber
ursprunglich Uberhaupt nicht offenbart war, liege
insgesamt ein nicht behebbarer Mangel nach

Artikel 123 (2) und (3) EPU vor.
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VI11. Diesem Vorbringen widersprachen die Beschwerde-
fuhrerinnen in threr Eingabe vom 17. Januar 2007 zur
Ganze. AuBerdem kindigten sie einen Hilfsantrag an, der
dann mit Schreiben vom 26. Januar 2007 eingereicht wurde
und sich vom Hauptantrag (Abschnitt V(1), oben) nur
durch die Wiedereinfihrung von nach DIN 53453" nach dem
Wort "Schlagzahigkeit'” am Ende der Definition der

synthetischen Polymeren in Anspruch 1 unterschied.

1X. Mit Schreiben vom 18. Juni 2007 legte der zugelassene
Vertreter der Einsprechenden die Vertretung nieder.

X. Am 30. Juli 2007 erging die Ladung zur mindlichen

Verhandlung am 7. November 2007 an beide Parteien.
XI. Die mundliche Verhandlung fand, wie anberaumt, statt.

(3) Nach Feststellung der frist- und formgemdfRen Ladung
der Parteien wurde das Verfahren gemaR Regel 71(2) EPU
ohne die nicht anwesende Beschwerdegegnerin fortgesetzt,
und der Vorsitzende brachte den Beschwerdefuhrerinnen
die vorlaufigen Bedenken der Kammer gegen den
vorliegenden Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags

zur Kenntnis.

(4) Diese betrafen neben dem bereits in der
Streitentscheidung gerugten Merkmal (Abschnitt 1V(3),
oben) auch die Tatsachen, dass in der Aufzdhlung der
synthetischen Polymeren in Anspruch 1 unter anderem auch
Isopren, eine monomere Verbindung, enthalten war und
dass PVC gemafl} ursprunglicher Offenbarung offenbar nicht
als solches eingesetzt werden konnte.

(5) Allen Polymeren dieser Aufzahlung sollte gemal
Beschwerdebegrindung (Abschnitt VI, oben) gemeinsam sein,

dass sie eine hohere Schlagzédhigkeit aufwiesen als die

2395.D
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auf Lignin basierende naturliche Polymerkomponente.
Vorbehaltlich der LOsung der vorstehend angesprochenen,
Isopren und PVC betreffenden Probleme sah die Kammer im
Ubrigen keinen Grund, die Aussage der Beschwerde-
fuhrerinnen zur Schlagzahigkeit der aufgezédhlten
synthetischen Polymeren im Vergleich zu Lignin

anzuzweifeln. Zudem lagen auch keine Gegenargumente vor.

(6) Durch die Aufzahlung bestimmter Verbindungen war
die Definition der zweiten Polymerkomponente nach

Meinung der Kammer zweifellos gegenuber Anspruch [1]

merklich eingegrenzt worden. Vorbehaltlich der Lésung
der oben angesprochenen noch offenen Probleme stellten
sich fur die Kammer damit die Fragen, ob nicht durch die
Beschréankung auf die bestimmten Polymeren die iIn der
angefochtenen Entscheidung gerigte Formulierung
tberflissig geworden sei und daher in Ubereinstimmung
mit den Grundsatzen, wie sie am Ende von Leitsatz | der
bereits zitierten Entscheidung G 1/93 (Abschnitt VI,
oben) formuliert worden sind, gestrichen werden kdnnte
und ob nicht dadurch dann auch der Widerrufsgrund
(Abschnitt 1V(3), oben) entfalle.

(7) Die gleiche Uberlegung konnte nach vorlaufiger
Ansicht der Kammer eventuell auch fur den Disclaimer
(‘'ausgenommen Proteine’™) in Anspruch 1 gelten.
Allerdings musste vor einer Entscheidung dariber noch

der folgende Widerspruch aufgeldst werden.

(8) Dieser wurde von der Kammer darin gesehen, dass

einerseits Anspruch 1 auf eine Zusammensetzung des

Blends gerichtet war, das aus genau zwei Komponenten
bestand (siehe Abschnitt 11, oben), die verschiedenen im
Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren geénderten

Fassungen von Anspruch 1 andererseits aber auf die
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Verwendung einer Zusammensetzung gerichtet waren, die
nun aber aus drei obligatorischen Komponenten bestand
(Abschnitte 1V(1), 1V(2), V(1) und V111, oben), namlich

aus den zwei Polymerkomponenten von Anspruch 1 (wenn

auch bezuglich der zweiten Polymerkomponente in auf
bestimmte synthetische Polymere eingeschrankter Form)
und zusatzlich (wie in Anspruch 9 bzw. Anspruch [10]

beschrieben) natirlichen Verstarkungsfasern. Uberdies
enthielt der vorliegende Anspruchssatz des Hauptantrags
auch noch die abhangigen Anspriche 5 und 6, die den

Ansprichen [9] bzw. [11] entsprachen und den optionalen

Zusatz zweier weiterer Komponenten beschrieben.

(9) Nach vorlaufiger Ansicht der Kammer schlossen aber
alle Fassungen von Anspruch 1 wegen des Begriffs
"bestehend aus™ die Anwesenheit weiterer Komponenten aus,
so dass sich damit auch Fragen zu Artikel 84 EPU
stellten, die wohl aber durch Nennung aller
obligatorischen und optionalen Komponenten iIn Anspruch 1
zu lo6sen waren, wadhrend eine Umformulierung mit
"enthaltend" unbestritten im Hinblick auf Artikel 123 (2)
und (3) EPU ohnehin ausschied.

(10) Alternativ hierzu bliebe allenfalls noch, das Wort
"bestehend”™ iIn der jeweiligen Anspruchsfassung gemdl der
eingereichten englischen Fassung der erteilten Anspriche:
... polymer blend, comprising ..." als "enthaltend™ zu
interpretieren. Dies wirde jedoch eine vollig offene
Formulierung des Anspruchs bedeuten, also z.B. den
Zusatz beliebiger anderer Polymerkomponenten oder
Zusatzstoffe nicht ausschlielen. Im Hinblick auf eine
solche breite Interpretation konnte dann aber der oben
angesprochene Disclaimer "ausgenommen Proteine'
keinesftalls entfallen, obwohl er eigentlich Verbindungen
ausschliellt, die gemall der Liste von im Anspruch nun

2395.D
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namentlich aufgezdhlten Polymeren gar nicht mehr
enthalten sein konnten (vgl. die Anspruchswortlaute iIn
den Abschnitten 11 und V(1), oben).

Zudem bliebe dann noch zu untersuchen, ob und inwieweit
dann die Anmeldung noch im Sinne von Artikel 123 (2) EPU
die notige Basis fur das Patentbegehren (den Anspruchs-
satz insgesamt) bieten konnte und ein solches Begehren
auch noch im Einklang mit Artikel 123 (3) stinde und ob
angesichts der aufgeworfenen Fragen dann noch klar ware,
wofur Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPU).

(11) Nach vorlaufiger Ansicht der Kammer trafen diese
nur die vorlaufige Meinung der Kammer wiedergebenden

Vorbemerkungen ebenso auf Anspruch 1 des Hilfsantrags zu.

(12) Der Tatsache, dass die bereits in der angefochtenen
Entscheidung geriugte Formulierung (Abschnitt 1V(3), oben)
keine explizite Basis iIn den urspriunglichen Unterlagen
besalR, wurde seitens der Beschwerdefuhrerinnen
zugestimmt. Sie machten allerdings im Hinblick auf

Passagen auf Seite 1, Zeilen 8 bis 14 und Seite 6,

Zeilen 7 bis 11 eine implizite Offenbarung geltend.

(13) Hierzu deutete die Kammer aber an, dass sie der
Interpretation dieser Passagen durch die Beschwerde-

fuhrerinnen wohl nicht folgen koénnte.

(14) Daraufhin beantragten die Beschwerdefuhrerinnen,
den Bedenken der Kammer durch eine Neuformulierung des
Anspruchssatzes Rechnung tragen zu koénnen, und legten
nach Unterbrechung und Wiederaufnahme der mindlichen
Verhandlung als Ersatz des bisherigen Hauptantrags einen
neuen Anspruchssatz vor, der sich vom in Abschnitt V(1)
(oben) angesprochenen Anspruchssatz nur durch
handschriftliche Anderungen in Anspruch 1 unterschied.
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AulRerdem beantragte sie die Zurickverweisung der
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste
Instanz.

Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes lautete wie folgt:

"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem

Polymer-Blend, bestehend aus

— wenigstens einem naturlichen Polymer auf der Basis
von Lignin; und

— wenigstens einem die Schlagzahigkeit erhéhenden
synthetischen Polymer, ausgewdhlt aus der Gruppe
Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien
und Weichmacher enthaltendem Polyvinylchlorid; und

— naturlichen Verstarkungsfasern; und

— gegebenenfalls synthetischen Verstarkungsfasern; und

— gegebenenfalls partikuldarem Chitin

zur Herstellung von Geh&ausen.™

(15) Auf Ruckfrage der Kammer hinsichtlich weiterer
Antrage erklarten die Beschwerdefihrerinnen ausdricklich
die Rucknahme des Hilfsantrags vom 26. Januar 2007 und

des Antrags auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr.
(16) Darauf hin wurde die Debatte geschlossen.
X1l. Damit stellte sich die Antragslage wie folgt dar:

Die Beschwerdefuhrerinnen beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Angelegenheit mit den am 7. November 2007 in der

mundlichen Verhandlung eingereichten Patentansprichen 1

bis 6 an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.

2395.D
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Die Beschwerdegegnerin beantragte hingegen gemal der
Eingabe vom 29. November 2005 (Abschnitt VII, oben) die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1.

2.1

2.1.1

2.1.2

2395.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Das Streitpatent war wegen Verstolles gegen

Artikel 123 (2) EPU widerrufen worden. Dariiber hinaus
sind aber im Hinblick auf die von den
Patentinhaberinnen/Beschwerdefihrerinnen durchgefihrten
Anderungen von Anspruch 1 auch die Erfordernisse der
Artikel 84 und 123 (2) EPU in Betracht zu ziehen
(Abschnitte XI1(2) bis X1(8), oben).

Die Messlatte fur die Beurteilung des dem Widerrufsgrund
zugrundeliegenden Sachverhalts ist die urspringliche
Fassung der Offenbarung, die in diesem Fall als WO-A-
00/27923 (Abschnitt I, oben) vorliegt.

Gemal Anspruch 1 (Abschnitt 11, oben) bestand seinerzeit

das Polymer-Blend aus zwei Polymerkomponenten. Das heil3t,
die neben der Lignin-Polymerkomponente vorliegende

zweite Polymerkomponente bestand damals aus wenigstens
einem die Schlagzédhigkeit erhdhenden synthetischen und/
oder naturlichen Polymer, wobei aber Proteine durch den
Disclaimer explizit ausgeschlossen waren. Weitere
Komponenten wurden nach Ansicht der Kammer durch diesen

Anspruchswortlaut ebenfalls ausgeschlossen.

Seite 5, Absatz 2 offenbarte eine Liste synthetischer

Polymere, die sich als zweite Polymerkomponente eigneten.
Diese Liste benannte als Beispiele solcher Polymere



2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1
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Polyethylene, Polypropylene, Polystyrol, Polybutadien
und unter der Voraussetzung, dass darin auch

Zusatzstoffe (wie Weichmacher) enthalten waren, auch PVC.

AuBerdem konnte das Blend gemall den abhangigen

Ansprichen 8 bis 10 (vgl. Abschnitt 11, oben) optional

als zusatzliche Komponenten synthetische und/oder
naturliche Verstarkungsfasern und/oder partikulares
Chitin enthalten. Hinweise auf weitere Zusatzstoffe

wurden in der WO-Schrift nicht gegeben.

Aullerdem wurde darin die Verwendung der Werkstoffe zur
Herstellung von Gehausen bereits beschrieben.

Im vorliegenden Anspruch 1 hat sich die Zusammensetzung

gegenuber Anspruch 1 dahingehend gedndert, dass

natiurliche Polymere als zweite Polymerkomponente
ausgeschlossen worden sind. AufRerdem sind die
synthetischen Polymeren explizit auf die iIn

Abschnitt 2.1.2, oben, genannten Polymeren beschrankt
worden, die nach glaubhafter und nicht bestrittener
Angabe der Beschwerdefihrerinnen allesamt die
gleichzeitig aus Anspruch 1 gestrichene Passage Uber die
Schlagzahigkeit erfullen.

Diese Beschrankung der zweiten Polymerkomponente auf die
bestimmten Verbindungen (Abschnitt 2.1.2, oben) schliel3t
Proteine ohnehin aus, so dass der Disclaimer entfallen
kann. Aullerdem stellt sie nach Auffassung der Kammer
insgesamt einen zulassigen Ersatz fir das nicht
ursprunglich offenbarte Merkmal "mit einer gegenuber dem
natirlichen Polymer auf der Basis von Lignin hdheren
Schlagzahigkeit (nach DIN 53 453)" in Anspruch [1] dar.

Die Beschwerdefuhrerinnen haben namlich durch Bl bis B3

glaubhaft belegt, dass dieses iIn der Anmeldung

ursprunglich nicht offenbarte Merkmal allen nun
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aufgelisteten Polymeren inharent ist. Im Sinne von

G 1/793 (oben, Nummer 1 der Entscheidungsformel und
Leitsatz 1) kann daher im vorliegenden Fall das
beanstandete Merkmal durch die spezifische Nennung der
Polymeren ersetzt werden. Somit ist Anspruch 1 unter
Artikel 123 (3) EPU nicht zu beanstanden.

2.2.2 Die 1n den Anspruch 1 eingefugte Aufzahlung der als
zweite Polymerkomponente einzusetzenden Polymeren
erfullt nach Ansicht der Kammer, wie Abschnitt 2.1.2,
oben, zu entnehmen ist, auch die Erfordernisse von
Artikel 123 (2) EPU.

2.2.3 Dies gilt Uberdies auch fur die Einfligung der Komponente
von Anspruch 9/Anspruch [10] als zwingendes und die der

Komponenten der Anspriche 8 und 10/Anspriuche [9] und [11]

als optionale Merkmale In Anspruch 1.

2.2.4 Zudem ist durch diese Anderungen nach Ansicht der Kammer
der beanspruchte Gegenstand in Ubereinstimmung mit der
Verwendung des Begriffs "bestehend aus'™ eindeutig und
abgeschlossen definiert worden, so dass auch die in der
mundlichen Verhandlung angesprochenen Fragen zu
Artikel 84 EPU (Abschnitte XI(7) und XI(8), oben)
zufriedenstellend beantwortet worden sind.

3. Aus den vorstehend genannten Grinden ist daher die
angefochtene Entscheidung wegen (i) des Wegfalls des
Widerrufsgrundes und (ii) der Lo6sung der weiteren Fragen
hinsichtlich der Erfullung der Erfordernisse der
Artikel 84 und 123 (3) EPU aufzuheben.

4. In Anbetracht der Tatsache, dass in dem Fall noch nicht
iiber die Erfordernisse der Artikel 52 bis 57 EPU
entschieden worden ist und dass die Beschwerde-

fuhrerinnen die Zurickverweisung an die erste Instanz

2395.D
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beantragt haben, macht die Kammer von ihrer Befugnis
gemal Artikel 111 (1) EPU Gebrauch und verweist die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren
Entscheidung uber die noch offenen Fragen zurick.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zuriuckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier W. Sieber
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