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betreffend das européische Patent 1 390 810
(DE 602 10 949)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsit-
zenden Richter Guth, die Richter Dipl.-Phys. Brandt,
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch sowie die
Richterin Dr. Hoppe in der mindlichen Verhandlung vom 24. September 2015 fir

Recht erkannt:

|. Das europaische Patent EP 1 390 810 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise flr
nichtig erklart soweit es Uber die folgende Fassung der Pa-

tentanspriche hinausgeht:

“1. An electrophoretic display comprising an electrophoretic
medium (100; 200; 300) comprising a plurality of parti-
cles (108; 108, 218; 218, 320) suspended in a sus-
pending fluid (106; 206; 306), the particles (108; 108,
218; 218, 320) being capable of moving through the
fluid (106; 206; 306) upon application of an electric field
to the medium (100; 200; 300), the display further com-
prising at least one electrode (110, 112) arranged adja-
cent the medium and capable of applying an electric
field to the medium, the display being characterized in
that the fluid (106; 206; 306) has dissolved therein a
polymer having a number average molecular weight in
excess of 20,000, the polymer being essentially non-
absorbing on the particles (108; 108, 218; 218, 320),
wherein the polymer is a hydrocarbon polymer essen-

tially free from functional groups capable of providing



ionic or ionizable components in the suspending fluid,

wherein the polymer is a polyisobutylene.

An electrophoretic display according to claim 1 wherein
the polymer has a number average and/or weight aver-
age molecular weight in excess of 100,000.

An electrophoretic display according to claim 2 wherein
the polymer has a number average molecular weight in
the range of 150,000 to 3,000,000.

An electrophoretic display according to claim 2 wherein
the polymer has a weight average molecular weight in
the range of 300,000 to 3,000,000.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the polymer has a poly-dis-
persity index not greater than 2.

An electrophoretic display according to claim 1 wherein
the polyisobutylene has a viscosity average molecular
weight in the range of 200,000 to 1,600,000 g/mole.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the suspending fluid is an ali-
phatic hydrocarbon, alone or in admixture with a halo-

genated hydrocarbon.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the polymer is present in an
amount of from 0.25 to 2.5 per cent by weight of the
suspending fluid.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

An electrophoretic display according to claim 8 wherein
the polymer is present in an amount of from 0.75 to 2

per cent by weight of the suspending fluid.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the medium is encapsulated,
with the suspending fluid and particles being retained

within a plurality of capsules.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the medium is of a two-phase
type, the suspending fluid and particles forming a dis-
continuous phase comprising a plurality of droplets, the
droplets being surrounded by a continuous phase.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims wherein the medium is of the dual
particle type having two different types of particles hav-

ing different electrophoretic mobilities.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims having an image stability of at least
1,000 seconds.

An electrophoretic display according to claim 13 having
an image stability of at least 10,000 seconds.

An electrophoretic display according to any one of the
preceding claims comprising two electrodes (110, 112)
disposed on opposed sides of the electrophoretic me-
dium, at least one of the electrodes being substantially
transparent such that the electrophoretic medium can



be viewed through the substantially transparent elec-
trode.”

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klagerin zu 1/3 und

die Beklagte zu 2/3 zu tragen.

lll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des europaischen Pa-
tents 1 390 810 (im Folgenden Streitpatent). Die Beklagte ist Inhaberin des auch
mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten Streitpatents, das auf
die am 2. April 2002 eingereichte internationale Patentanmeldung mit der interna-
tionalen Anmeldenummer PCT/US02/10267, die mit der WO 02/079869 Al ver-
offentlicht worden ist, zuriickgeht und fir das die Prioritdt der US-Patentanmel-
dung 280951 P vom 2. April 2001 in Anspruch genommen wird. Das in der Ver-
fahrenssprache Englisch abgefasste Patent mit der Bezeichnung ,electrophoretic
medium with improved image stability“ wird vom Deutschen Patent- und Marken-
amt unter der Nummer DE 602 10 949 gefihrt.

Anspruch 1 des Streitpatents lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrens-

sprache Englisch:



1. An electrophoretic display comprising an electro-
pharetic medium (100; 200; 300) comprising a plu-
rality of particles (108, 108, 218, 218, 320) suspend-
edinasuspending fluid (106, 206, 30&), the particles
{108, 108, 218, 218, 320) being capable of moving
through the fluid {106; 206; 308) upon application of
an electric field to the medium {100; 200; 300), the
display further comprising at least one electrode

{110, 112) arranged adjacent the medium and ca-
pable of applying an electric field to the medium, the
display being characterized in that the fluid {106,
206, 306) has dissolved or dispersed therein a pal-
ymer having a number average molecular weight in
excess of 20,000, the polymer being essentially non-
absorbing on the particles (108, 108, 218; 218, 320).

Anspruch 1 des erteilten Streitpatents lautet in der erteilten Fassung in deutscher

Ubersetzung:

1. Elekrophorelische Anzeige mil einem elekirophore-
tischen Medium (100, 200; 300), das eine Vielzahl
von Partikeln (108; 108, 218, 218, 320) aufweist, die
in einem Suspendierungsfluid (106, 206, 306) sus-
pendiert sind, wobei die Partikel (108; 108, 218; 218,
320)in der Lage sind, sich durch das Fluid {106; 206;
306) zu bewegen, nachdem an das Medium (100,
200; 300) ein eleklrisches Feld angelegt ist, und wo-
bei die Anzeige aulterdem wenigstens eine Elekiro-
de (110, 112) aufweist, die benachbart zu dem Ma-
dium angeordnetund in der Lage ist, ein elektrisches
Feld an das Medium anzulegen, und wobei die An-
zeige dadurch gekennzeichnetist, dass das Fluid
{106, 206, 306) darin gelbdst oder dispergiert ein Po-
lymeraufweist, das ein zahlenmakiges durchschnitt-

liches Molekulargewichl von mehrals 20.000 besitzt,
und dass das Palymer im wesentlichen nichl-absor-
bierend fur die Partikel {108, 108, 218, 218, 320} ist.

Diesem Anspruch schlie3en sich die rickbezogenen Anspriiche 2 bis 19 an. Hin-
sichtlich des Wortlauts dieser weiteren Patentanspriiche wird auf die Patentschrift
EP 1 390 810 B1 verwiesen.

Im Ubrigen werden bei samtlichen Hilfsantragen einzelne Unteranspriiche be-

schrankt und/oder gestrichen.



Die Anspruche 1 der Hilfsantrage 1 und 2 unterscheiden sich nicht vom erteilten
Anspruch 1 des Streitpatents.

Bei den Ansprichen 1 der Hilfsantrage 3 bis 5 ist an den Text des erteilten An-

spruchs 1 das zusatzliche Merkmal

,wherein the polymer has a polydispersity index not greater than 2.”

angefugt.

Die Anspriche 1 der Hilfsantrage 6 bis 8 sind durch das zusétzliche Anfligen des

Ausdrucks

,and wherein the medium is of the dual particle type having two different types of

particles having different electrophoretic mobilities.*

an den Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 weiter eingeschrankt.

Zum Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 wird auf die im Tenor aufge-

fuhrte Fassung verwiesen.

Wegen des Wortlauts der weiteren Hilfsantrage 10 und 11 wird auf die mit

Schriftsatz vom 21. September 2015 eingereichten Hilfsantrage verwiesen.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht die Nichtig-
keitsgriinde der fehlenden Ausfuhrbarkeit und der fehlenden Patentfahigkeit gel-
tend.



Zur Stitzung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften und Stel-

lungnahmen:

NK1
NK2
NKS3
NK4
NKS
NK6
NK7
NK8

NK8a

NK9
NK10
NK11

NK1lla

NK12
NK13
NK14
NK15
NK16

US 5914 806 A,

US 6 113 810 A,

US 6 117 368 A,

US 5 360 689 A,

US 5 650 872 A,

US 5279 773 A,

WO 98/03 896 Al;

R.A.Williams (ed.): ,Colloid and Surface Engineering: Applications in
the Process Industries®, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1992,
S. 124, 125;

R.A.Williams (ed.): ,Colloid and Surface Engineering: Applications in
the Process Industries”, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1992,
S. 112-139;

US 4 273 422;

WO 01/17 040 A1;

l. Piirma: ,CRC surfactant science series vol. 42; Polymeric Surfac-
tants®, Marcel Dekker Inc. und Taylor & Francis, New York 1992, S. 4
bis 11;

l. Piirma: ,Polymeric Surfactants®, Marcel Dekker Inc., New York
1992, S. 1 bis 16;

US 5498 674 A,

US 5 587 242 A,

WO 94/24 236 Al;

EP 0131 342 B1;

J.V.Dawkins et al.: “Stabilization in Nonaqueous Radical Dispersion
Polymerization with AB Block Copolymers of Polystyrene and
Poly(dimethyl siloxane)” in: D.R.Bassett und A.E.Hamielec (eds.);
»=Emulsion Polymers and Emulsion Polymerization“, ACS Symposium
Series, Washington D.C. 1981, S. 189 bis 197;



NK17

NK18

NK19

NK20

NK20a

NK20b

NK20c

NK21

NK22

NK22A

NK22B

NK22C

NK22D

NK22E

NK22F

NK22G

NK23

G. Wedler: “Lehrbuch der Physikalischen Chemie”, 3. Auflage, VCH
Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1987, S. 387 bis 392;

Auszug aus Wikipedia vom 21. Marz 2014 zum Begriff ,Adsorption®;
M.Kawaguchi, K.Hayakawa and A.Takahashi: ,Adsorption of Polysty-
rene onto Silica at the Theta Temperature® In: Polymer Journal, Vol.
12, No. 4, S. 265 bis 270 (1980);

D.H.Napper: ,Polymeric stabilization of colloidal dispersions”, Aca-
demic Press Inc. London 1983, S. vi bis 17;

D.H.Napper: ,Polymeric stabilization of colloidal dispersions”, Aca-
demic Press Inc. London 1983, S. 332 bis 352;

D.H.Napper: ,Polymeric stabilization of colloidal dispersions”, Aca-
demic Press Inc. London 1983, S. 353 bis 377;

D.H.Napper: ,Polymeric stabilization of colloidal dispersions”, Aca-
demic Press Inc. London 1983, S. 378 bis 424;

Schreiben von Friedhelm Gores, PSS Polymer Standards Ser-

vice GmbH an das Landgericht Mannheim vom 4. Februar 2015;
Stellungnahme Prof. Dr. Tobias Hertel vom 31. Juli 2015;
Lebenslauf von Prof. Dr. Tobias Hertel;

Veroffentlichungsliste von Prof. Dr. Tobias Hertel,

Peter Atkins: “Physical Chemistry”, 6. Aufl., New York 1998, S. 849,
857, 863, 864, 866, 867;

Gerd Wedler: ,Lehrbuch der Physikalischen Chemie®, 5. Aufl., Wein-
heim 2004, S. 428, 429;

Bengt Kronberg, Krister Holmberg, Bjorn Lindman: ,Surface Chemistry
of Surfactants and Polymers”; John Wily & Sons, Ltd. 2014, S. 346,
347;

P.G. de Gennes: “Conformations of Polymers Attached to an Inter-
face” in: Macromolecules 1980, 13, S. 1069-1075;

Hendrik Ulbricht, Gunnar Moos and Tobias Hertel: ,Physisorption of
molecular oxygen on single-wall carbon nanotube bundles and graph-
ite” in: Physical Review B 66, 075404-1 bis 7 (2002);

Wikipedia Artikel: ,Dispersity*;
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NK24 Datenblatt Polyisobutylene.

Die Klagerin macht in ihrem Klageschriftsatz und im weiteren Verlauf des Verfah-
rens geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegentber
den Druckschriften NK1, NK2, NK3, NK4 und NK5 nicht neu sei, der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Streitpatents gegeniber der Zusammenschau der Lehren
der Druckschriften NK7 mit NK8 oder NK9 oder auch der NK10 mit NK11, NK20
oder NK6 auf keiner erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruhe, die Lehre
des Anspruchs 1 nicht ausfuhrbar sei, und die Gegenstande der Unteranspriiche 2
bis 19 wegen fehlender Neuheit oder fehlender erfinderischer Tatigkeit ebenfalls

nicht patentfahig seien.

Dies gelte ebenso fir die Hilfsantrage, die dem erteilten Patentanspruch 1 jeweils
lediglich Merkmale aus nicht patentfahigen Unteranspriichen hinzufiigten.

Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 1 390 810 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte erklart, dass sie die Anspriiche gemald Hauptantrag und Hilfsantra-

gen jeweils als geschlossene Anspruchssatze betrachtet und beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsantrdge 1 bis 8 gemaR
Schriftsatz vom 30. Juli 2015,

weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags9 vom
24. September 2015,

weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrdge 10 bis 11
gemal Schriftsatz vom 21. September 2015,

in dieser Reihenfolge, erhalt.
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Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und verteidigt das
Streitpatent gemal ihrem Antrag in vollem Umfang und hilfsweise beschrankt mit

elf Hilfsantragen.

Sie ist der Ansicht, dass die Lehre des Anspruchs 1 sowohl ausfiihrbar als auch
patentfahig sei. So sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gegentber den von der
Klagerin genannten Druckschriften neu und beruhe gegentuber diesen auch auf
einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns. Die Beklagte gibt zur Unterstitzung

ihrer Argumentation die folgenden Dokumente an:

HE1 R.A.Williams (ed.): ,Colloid and Surface Engineering: Applications in
the Process Industries®, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1992,
S. iv bis viiund S. 118 bis 129.
Dieses Dokument ist identisch zur Druckschrift NK8, umfasst aber ei-

nen grof3eren Ausschnitt als letzteres.

HE?2 Zwischenbescheid des Senats zum Akz. 2 Ni16/13 (EP) vom
30. September 2014;
HE3 Prof. Dr. M. Antonietti, Stellungnahme zum Streitfall ,N 48/13 (EP),

Patent EP 1390810: Electrophoretic Medium with Improved Image
Stability“, vom 21. September 2015.

HE4 Erik Kissa: ,DISPERSIONS Characterization, Testing, and Measure-
ment”, New York, Basel 1999, S. 9.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Ausfuhrbarkeit
(Art. 138 Abs. 1 Buchst. b), 83 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG) und
der fehlenden Patentfahigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 54
und Artikel 56 EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG) geltend gemacht werden,
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ist zuldssig. Die Klage ist insoweit begriindet, als das Streitpatent fiir nichtig zu
erklaren ist, soweit es Uber die von der Beklagten mit Hilfsantrag 9 beschrankt
verteidigte Fassung hinausgeht, denn sowohl der Gegenstand des Anspruchs 1
des Streitpatents in der erteilten Fassung als auch die Gegenstande der Anspri-
che 1 der Hilfsantrdge 1 bis 8 sind nicht patentfahig. Die weitergehende Klage ist
hingegen unbegrindet, denn in der Fassung nach Hilfsantrag 9 hat das Patent
Bestand, da die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents in dieser Fassung so-

wohl ausfiihrbar als auch patentfahig ist.

1. Das Streitpatent betrifft ein elektrophoretisches Medium mit verbesserter
Bildstabilitat, und weiter betrifft sie eine elektrophoretische Anzeige, die dieses
Medium enthélt. Im Einzelnen bezieht sich die Erfindung auf ein elektrophoreti-
sches Medium und eine Anzeige, die eine verbesserte Bildstabilitat gewahrleisten,
ohne dass die Schaltzeit oder die Treiberspannung der Anzeige in unannehmbarer
Weise erhoht wiirden (vgl. Abs. [0001] der deutschen Ubersetzung des Streitpa-
tents DE 602 10 949 T2).

Elektrophoretische Anzeigen sind seit einigen Jahren Gegenstand intensiver For-
schungen und Entwicklungen. Derartige Anzeigen liefern eine gute Helligkeit und
einen guten Kontrast und auf3erdem sehr grof3e Betrachtungswinkel, einen Bistab-
ilitdtszustand und einen geringen Leistungsverbrauch im Vergleich mit Flussig-
kristallanzeigen. Die Begriffe ,bistabil" und ,Bistabilitat" sind im Zusammenhang
mit Anzeigen, welche einen ersten und einen zweiten Anzeigezustand besitzen,
die sich in wenigstens einer optischen Eigenschaft unterscheiden, derart zu ver-
stehen, dass irgendein gegebenes Element Uber einen Adressierungsimpuls end-
licher Dauer angesteuert wurde, so dass sein erster oder zweiter Anzeigezustand
eingenommen wird, und nach Beendigung des Adressierungsimpulses dieser Zu-
stand Uber wenigstens einige Zeittakte fortdauert. So beispielsweise Uber we-
nigstens vier Zeittakte, was die minimale Dauer darstellt, die ein Adressierungsim-
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puls erfordert, um den Status des Anzeigeelementes zu &ndern. In der Praxis sind
einige elektrophoretische Anzeigen einschliel3lich einiger Anzeigen der vorliegen-
den Erfindung in der Lage, mehrere Grauwerte einzunehmen, so dass sie in der
Lage sind, nicht nur ihren optischen Schwarz- und Weil3-Zustand einzunehmen,
sondern auch dazwischenliegende Grauttne. Obgleich derartige Anzeigen eigent-
lich als "multistabil" statt "bistabil" beschrieben werden mussten, wird der letztge-

nannte Ausdruck aus Zweckmafigkeitsgrinden auch hier verwendet.

Die optische Eigenschaft, die durch Anwendung eines elektrischen Feldes geén-
dert wird, ist im typischen Fall eine Farbe, die durch ein menschliches Auge wahr-
nehmbar ist, jedoch kann dies auch eine andere optische Eigenschaft sein, z. B.
eine optische Durchlassigkeit, eine Reflexion, eine Lumineszenz oder, im Falle
einer Anzeige, die maschinenlesbar sein soll, eine Pseudofarbe im Sinne einer
Anderung der Reflexion der elektrischen Wellenlangen auRerhalb des sichtbaren

Bereichs.

Nichtsdestoweniger haben lange Zeit Probleme hinsichtlich der Langzeitqualitat
dieser Anzeigen ihre weite Verbreitung verhindert. Beispielsweise tendieren Parti-
kel, die in den elektrophoretischen Anzeigen enthalten sind, zu einer Sedimentie-
rung, was zu einer unzulénglichen Lebensdauer dieser Anzeigen fuhrt (vgl.
Abs. [0002] der DE 602 10 949 T2).

Vor dem Anmeldezeitpunkt wurden zahlreiche Patente und Patentanmeldungen
im Namen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der E-Ink Corpo-
ration veroffentlicht, die verkapselte elektrophoretische Medien beschreiben. Der-
artige verkapselte Medien umfassen zahlreiche kleine Kapseln, von denen jede
eine innere Phase mit elektrophoretisch mobilen Partikeln, die in einem flissigen
Suspensionsmedium suspendiert sind, und eine Kapselwand, die die innere
Phase umgibt, aufweist. Im typischen Fall werden die Kapseln selbst innerhalb
eines Polymerbinders gehalten, um eine Schicht zu bilden, die zwischen zwei
Elektroden angeordnet ist (vgl. Abs. [0003] der DE 602 10 949 T2).
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Zahlreiche der Patente und Patentanmeldungen stellen fest, dass die die diskreten
Mikrokapseln umschlieBenden Wande in einem verkapselten elektrophoretischen
Medium durch eine kontinuierliche Phase ersetzt werden kénnten, wodurch eine
sogenannte "Polymer-dispergierte elektrophoretische Anzeige" geschaffen wird,
bei der das elektrophoretische Medium aus einer Vielzahl diskreter Tropfen eines
elektrophoretischen Fluids und einer kontinuierlichen Phase aus einem Polymer-
material besteht, und dass die diskreten Tropfen des elektrophoretischen Fluids in
einer solchen Polymer-dispergierten elektrophoretischen Anzeige als Kapseln
oder Mikrokapseln angesehen werden kdnnen, obgleich keine diskreten Kapseln
jedem einzelnen  Tropfen zugeordnet sind (vgl. Abs.[0004] der
DE 602 10 949 T2).

Eine verkapselte elektrophoretische Anzeige hat nicht die Nachteile einer Cluster-
bildung und einer Sedimentierung, wie dies bei traditionellen elektrophoretischen
Einrichtungen der Fall ist, und sie hat weitere Vorteile, beispielsweise die Moéglich-
keit des Aufdruckens oder des Uberziehens der Anzeige auf eine Vielzahl flexibler
und starrer Substrate, wobei unter ,drucken® alle Formen des Aufdrucks und des
Uberzugs zu verstehen sind. DemgemaR kann die fertige Anzeige auch flexibel
sein. Da das Anzeigemedium druckféahig ist, kann die Anzeige selbst kostenguns-
tig hergestellt werden (vgl. Abs. [0005] der DE 602 10 949 T2).

Obgleich, wie oben erwahnt, elektrophoretische Anzeigen eine Bistabilitdt aufwei-
sen, ist diese Bistabilitat nicht unbegrenzt und Bilder der Anzeige verblassen mit
der Zeit langsam, so dass dann, wenn ein Bild tGber langere Perioden aufrecht-
erhalten werden soll, dieses Bild periodisch aufgefrischt werden muss. Auch ist es
bei zahlreichen Systemen, bei denen die Bildstabilitat fehlt, notwendig, soge-
nannte ,Austastimpulse" in regelmafigen Intervallen vorzusehen. Diese Aus-
tastimpulse erfordern zunachst die Steuerung aller Pixel der Anzeige auf einen
einheitlichen optischen Zustand (z. B. einen weil3en Zustand). Dann missen alle
Pixel in den entgegengesetzten optischen Zustand (z. B. schwarz) geschaltet wer-
den, und dann muss das gewinschte Bild geschrieben werden. Da diese Auffri-
schung und Austastung der Anzeige notwendigerweise Energie verbraucht, und



- 15 -

die Austastimpulse den Benutzer ablenken, der sich auf ein Bild zu konzentrieren
sucht, ist es erwlnscht, diese Auffrischung und Austastung zu minimieren. Die
Bistabilitat der Anzeige soll so verbessert werden, dass die Intervalle zwischen der
Auffrischung und/oder der Austastung des Bildes vergroRert werden konnen,
wodurch der Leistungsbedarf der Anzeige vermindert ist. Beispielsweise ist eine
wichtige Anwendung elektrophoretischer Anzeigen die Benutzung bei Minicom-
putern (PDA = Personal Digital Assistant), wo die Gro3e und das Gewicht der Vor-
richtung begrenzt sind, und die Notwendigkeit besteht, dass die Anzeige unter
zahlreichen Lichtbedingungen sichtbar bleibt. Hierbei sind der niedrige Leistungs-
verbrauch und der reflektierende Modus der elektrophoretischen Anzeigen sehr
attraktiv. Es ist fur alle Benutzer eines PDA gemeinsam, ein einziges Bild, bei-
spielsweise eine Liste von Telefonnummern, auf einer Anzeige Uber eine ausge-
dehnte Zeitdauer aufrecht zu erhalten. Um den Energieverbrauch des PDA niedrig
zu halten und Ablenkungen fur den Benutzer auf ein absolutes Minimum zu be-
schranken, ist es erwinscht, dass dies erreicht wird, ohne dass es notwendig
ware, die Anzeige wahrend dieser ausgedehnten Zeitdauer aufzufrischen oder
auszutasten (vgl. Abs. [0006] der DE 602 10 949 T2).

Der Hauptfaktor, der die Bildstabilitat in elektrophoretischen Anzeigen der in den
erwahnten Patenten und Anmeldungen beschriebenen Art begrenzt, ist die Sedi-
mentierung der elektrophoretischen Pigmentpartikel unter Schwerkraft. Da die
Rate einer derartigen Sedimentierung in erster Annaherung umgekehrt proportio-
nal zur Viskositat der flissigen Phase ist, in der die Pigmentpartikel suspendiert
sind, kann die Stabilitdt des Bildes erhoht werden, indem die Viskositat der flussi-
gen Phase erhoht wird. Dem Fachmann auf dem Gebiet elektrophoretischer An-
zeigen ist bekannt, dass die elektrophoretische Mobilitat der Pigmentpartikel (die
Geschwindigkeit, mit der sich die Partikel durch die flissige Phase beim Anlegen
eines gegebenen elektrischen Feldes bewegen) leider ebenfalls umgekehrt pro-
portional zur Viskositat der flissigen Phase ist, und demgemal ist die Schaltzeit
der Anzeige, also die Zeit, die erforderlich ist, damit sich ein gegebenes Pixel der
Anzeige von einem optischen Zustand nach dem anderen bewegt - im Wesentli-
chen die Zeit, die fur die Pigmentpartikel notwendig ist, um sich durch die Dicke



-16 -

des flissigen Mediums zu bewegen - direkt proportional zur Viskositat des flussi-
gen Mediums. Obgleich es fur den Fachmann auf diesem Gebiet ohne weiteres
maoglich ist, die Viskositat des flissigen Mediums Uber einen weiten Bereich zu
andern, schien es zunachst so, dass die Wahl der Viskositat notwendigerweise
einen Kompromiss darstellt, da eine Erh6hung der Viskositat die Bildstabilitat auf
Kosten einer erhéhten Schaltzeit vergroi3ert.

AulBerdem wird, speziell im Falle kleiner Anzeigen, beispielsweise von PDA-An-
zeigen, wo es notwendig sein kann, sich Gber mehrere "Seiten" oder Informations-
schirme zu bewegen, um die gewiinschten Daten zu finden, der Benutzer Schalt-
zeiten nicht tolerieren, die Uber etwa einer Sekunde liegen. Im Prinzip ist es mog-
lich, der Erh6hung der Schaltzeit infolge vergroRRerter Viskositat des Suspendie-
rungsfluids durch Erhéhung der angelegten Spannung an der Anzeige entgegen-
zuwirken. Jedoch bringt dies wiederum eigene Probleme mit sich. Eine Erh6hung
der angelegten Spannung erhdht den Energieverbrauch eines jeden Antriebsim-
pulses und kann den komplexen Aufbau und die Kosten der elektronischen
Schaltung erh6hen, die erforderlich ist, um die Antriebsimpulse zu steuern. Aul3er-
dem ist es bei zahlreichen batteriebetriebenen Einrichtungen nicht zweckmaRig,
die Antriebsspannung Uber gewisse Grenzen hinaus zu erhéhen. So schien es
bisher, dass die maximale Bildstabilitat, die in einem PDA oder einer ahnlichen
elektrophoretischen Anzeige erreicht werden kann, auf Grund der geforderten
Energieeinsparung auf einen Wert beschrankt ist, der betrachtlich niedriger als
erwunscht ist (vgl. Abs. [0007] der DE 602 10 949 T2).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem
objektiv die Aufgabe zugrunde, die Bildstabilitdt bei einer elektrophoretischen
Anzeige zu erhohen, ohne gleichzeitig den Energieverbrauch oder die Schaltzeit

der Anzeige zu erhéhen.

3. Diese Aufgabe wird durch eine elektrophoretische Anzeige mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Unter Anlehnung an die Anlage N5 der Klage-

rin mit Gliederungspunkten versehen, ansonsten aber wortlich wiedergegeben,
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lautet die deutsche Ubersetzung des erteilten Anspruchs 1 und damit der Anspri-

che 1 der Hilfsantrage 1 und 2 folgendermalfien:

M1
M2

M3a

M3b

M4

Mb5a

M5b

M6

M7a

M7b

Elektrophoretische Anzeige

mit einem elektrophoretischen Medium (100; 200; 300), das eine Viel-
zahl von Partikeln (108; 108, 218; 218, 320 ) aufweist,

die in einem Suspendierungsfluid (106; 206; 306) suspendiert sind,
wobei die Partikel (108; 108, 218; 218, 320) in der Lage sind, sich durch
das Fluid (106; 206; 306) zu bewegen, nachdem an das Medium (100;
200; 300) ein elektrisches Feld angelegt ist, und

wobei die Anzeige auRerdem wenigstens eine Elektrode (110, 112) auf-
weist,

die benachbart zu dem Medium angeordnet und

in der Lage ist, ein elektrisches Feld an das Medium anzulegen, und
wobei die Anzeige dadurch gekennzeichnet ist, dass das Fluid (106;
206; 306) darin gelost oder dispergiert ein Polymer aufweist,

das ein zahlenmafiges durchschnittliches Molekulargewicht von mehr
als 20.000 besitzt, und

dass das Polymer im wesentlichen nicht-absorbierend fur die Partikel
(108; 108, 218; 218, 320) ist.

Bei dem beanspruchten Gegenstand handelt es sich somit um eine elektrophoreti-

sche Anzeige, wie sie bereits erwahnt wurde. Dabei weist die elektrophoretische

Anzeige in einem Suspensionsfluid, also einem Dispersionsmittel eine Vielzahl

von Partikeln auf, welche sich als Antwort auf ein elektrisches Feld im Dispersi-

onsmittel bewegen kénnen. Bei der Vielzahl der Partikel wird nicht angegeben, ob

diese alle einer Art sind, oder ob, wie bei elektrophoretischen Anzeigen oftmals

Ublich, zwei verschiedene Teilchenarten entgegengesetzter Ladung vorhanden

sind. Zudem schlief3t der Anspruch nicht aus, dass neben den beweglichen Parti-

keln auch noch weitere Partikel vorhanden sind, die sich nicht im Medium bewe-

gen, weil sie beispielsweise elektrisch ungeladen sind und somit auf ein elektri-

sches Feld nicht oder nicht ausreichend ansprechen.
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Die elektrophoretische Anzeige weist zudem, wie fir elektrophoretische Anzeigen
Ublich, wenigstens eine Elektrode auf, mit deren Hilfe ein elektrisches Feld an das
elektrophoretische Medium angelegt werden kann. Dass diese benachbart zu dem
Medium angeordnet ist, ist selbstverstandlich, da sie nur so in der Lage ist, ein

elektrisches Feld anzulegen, welches fur Anzeigezwecke geeignet ist.

Wesentlich fur die beanspruchte elektrophoretische Anzeige ist nun, dass in dem
Fluid des elektrophoretischen Mediums ein Polymer dispergiert oder geldst ist.
Dieses Polymer besitzt ein zahlenm&Rig durchschnittliches Molekulargewicht von
mehr als 20 000. Unter dem zahlenmé&Rigen durchschnittlichen Molekulargewicht

ist eine Groél3e zu verstehen, die sich wie folgt berechnet:

M. = 2 M;
z xn

Dabei ist M; das Molekulargewicht des Polymermolekils und n; die Anzahl, mit der

es im elektrophoretischen Medium vorkommt.

Das Polymer soll zudem im Wesentlichen nicht-absorbierend fur das Partikel sein.
Im englischen Anspruchstext heif’t es ,..., the polymer being essentially non-ab-
sorbing on the particles...“. Das durfte immer der Fall sein, denn die Polymermo-
lekile sind gar nicht in der Lage, ein Partikel zu absorbieren, also verschwinden
zu lassen. Genauso wenig sind im Allgemeinen die Partikel in der Lage, ein Poly-
mermolekil zu absorbieren, also in sich aufzunehmen. Gemeint ist im Streitpatent
allerdings nicht ,non-absorbing“, sondern ,non-adsorbing on the particles®, also,
dass die Polymermolekile nicht auf den Partikeln bzw. deren Oberflache adsor-
biert sind. Dieses Wort wird im Streitpatent tatsachlich einmal gebraucht (vgl.
Sp. 11, Z. 1 bis 2: ,,... or to physically adsorb to the surfaces of the electrophoretic
particles.”), wenn auch in Zusammenhang mit physikalischer Adsorption, und hat
auch in die franzosische Ubersetzung der Anspriiche Eingang gefunden. Da das
Wort ,non-absorbing“ im Anspruch 1 unsinnig, da platt selbstverstandlich ist, er-

kennt der Fachmann spatestens an dieser Stelle der Beschreibung, dass auch in
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den erteilten Anspruchen ,non-adsorbing“ gemeint ist. Damit ist das Merkmal M7b

auch in dieser Form auszulegen (vgl. BGH GRUR 1999, 909 — ,Spannschraube®).

In den Ansprichen 1 der Hilfsantrage 3 bis 5 kommt zum erteilten Anspruch 1

das zusétzliche Merkmal M7c hinzu, das in deutscher Ubersetzung lautet:

M7c  wobei das Polymer einen Polydispersitatsindex von nicht gré3er als 2

aufweist.

Der Polydispersitatsindex PDI ist definiert als (vgl. auch Dokument NK23):

m

PDI =
M,

Dabei ist M, das bereits genannte zahlenmafige durchschnittliche Molekularge-
wicht und M, das gewichtsmafige durchschnittliche Molekulargewicht, das wie

folgt definiert ist:

Iy Y mM?
oYM

Der Polydispersitatsindex ist ein Mal3 fir die Streuung des Molekulargewichts und
damit der Kettenlange des Polymers. Der Polydispersitatsindex ist 1, wenn die
Molekulargewichte aller Molekiile gleich sind. In allen anderen Fallen ist er gréRer
als 1. Damit schréankt die Angabe, dass der Polydispersionsindex des Polymers
nicht groRer als 2 sein soll, dieses quantitativ auf ein Gemisch ein, bei dem zwar
ein Unterschied in der Kettenlange der Moleklle bestehen darf, dieser Unter-

schied aber nicht zu grof3 ist.

Beim Anspruch 1 der Hilfsantrage 6 bis 8 erfolgt eine weitere Beschrankung
durch das Merkmal M8, welches in deutscher Ubersetzung wie folgt lautet:
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und bei welcher das Medium eine Doppelpartikel-Type ist, die zwei
unterschiedliche Typen von Partikeln mit verschiedenen elektrophoreti-

schen Mobilitdten aufweist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 lautet in deutscher Ubersetzung mit eingefligter

Gliederung:

M1 Elektrophoretische Anzeige

M2 mit einem elektrophoretischen Medium (100; 200; 300), das eine Viel-
zahl von Partikeln (108; 108, 218; 218, 320 ) aufweist,

M3a die in einem Suspendierungsfluid (106; 206; 306) suspendiert sind,

M3b  wobei die Partikel (108; 108, 218; 218, 320) in der Lage sind, sich durch
das Fluid (106; 206; 306) zu bewegen, nachdem an das Medium (100;
200; 300) ein elektrisches Feld angelegt ist, und

M4 wobei die Anzeige auRerdem wenigstens eine Elektrode (110, 112) auf-
weist,

M5a die benachbart zu dem Medium angeordnet und

M5b in der Lage ist, ein elektrisches Feld an das Medium anzulegen, und

M6‘  wobei die Anzeige dadurch gekennzeichnet ist, dass das Fluid (106;
206; 306) darin geldst ein Polymer aufweist,

M7a das ein zahlenmaRiges durchschnittliches Molekulargewicht von mehr
als 20.000 besitzt, und

M7b  dass das Polymer im wesentlichen auf den Partikeln nicht-absorbierend
(108; 108, 218; 218, 320) ist,

M7d  wobei das Polymer ein Kohlenwasserstoffpolymer ist,

M7e das im Wesentlichen frei von funktionellen Gruppen ist, welche in der
Lage sind ionische oder ionisierbare Komponenten in dem Suspedie-
rungsfluid zu erzeugen,

M7f  wobei das Polymer ein Polyisobutylen ist.
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In diesem Anspruch wird somit das Polymer auf ein Polyisobutylen eingeschrankt,
das im Wesentlichen frei von funktionellen Gruppen ist, welche in der Lage sind,

ionische oder ionisierbare Komponenten in dem Suspendierungsfluid zu erzeugen.

4. Als hier zustandiger Fachmann ist ein berufserfahrener Diplom-Chemiker
oder Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss und guten Kenntnissen auf dem
Gebiet der physikalischen Chemie zu definieren, der Uber mehrjahrige Berufser-

fahrung auf dem Gebiet der elektrophoretischen Anzeigetechnik verfugt.

5. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfahig, da er sich
fur den Fachmann in naheliegender Weise aus der Kombination der Lehre der
Druckschrift NK7 mit entweder der Lehre des Fachbuches NK20 oder des Fach-
buches NK8 ergibt, so dass er auf keiner erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns
beruht (Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Artikel 56 EPU).

So ist aus der Druckschrift NK7 im Wortlaut der deutschen Ubersetzung des An-

spruchs 1 eine

M1 elektrophoretische Anzeige bekannt (vgl. S. 2, Z. 22 bis 32: ,In one embodi-
ment this invention provides for a microencapsulated electric field actuated con-
trast ink system suitable for addressing by means of top and bottom electrodes or
solely bottom electrodes and which operates by means of a bichromal dipolar mi-
crosphere, electrophoretic, dye system, liquid crystal, electroluminescent dye
system or dielectrophoretic effect. Such an ink system may be useful in fabricating
an electronically addressable display on any of a large class of substrate materials

which may be thin, flexible and may result in an inexpensive display.”)

M2  mit einem elektrophoretischen Medium, das eine Vielzahl von Partikeln
aufweist (Siehe die Bezugszeichen 230 und 240 in Fig. 3C),

M3a die in einem Suspendierungsfluid suspendiert sind (vgl. S.9, Z. 31 bis

S. 10, Z. 7: ,Referring to Figures 3C-D a microcapsule 120 may contain a dye, dye
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precursor or dye indicator material of a given charge polarity 230 or a dye, dye
precursor or dye indicator material attached to a particle of given charge polarity
such as a microsphere with an appropriate surface group attached and a reducing,
oxidizing, proton donating, proton absorbing or solvent agent of the other charge
polarity 240 or a reducing, oxidizing, proton donating, proton absorbing or solvent

agent attached to a particle of the other charge polarity.”),

M3b wobei die Partikel in der Lage sind, sich durch das Fluid zu bewegen, nach-
dem an das Medium ein elektrisches Feld angelegt ist (Siehe Fig. 3C und D und
vgl. S. 10, Z. 7 bis 15: ,Under application of an electric field said dye substance
230 is maintained distal to said a reducing, oxidizing, proton donating, proton ab-
sorbing or solvent agent 240 thus effecting one color state as in Figure 3C. Upon
deapplication of said electric field said dye substance and said a reducing, oxidiz-
ing, proton donating, proton absorbing or solvent agent may bond to form a com-

plex 245 of second color state.”), und

M4  wobei die Anzeige aullerdem wenigstens eine Elektrode (electrode 100,
110) aufweist,

M5a die benachbart zu dem Medium angeordnet und

M5b in der Lage ist, ein elektrisches Feld an das Medium anzulegen (Siehe
Fig. 3Ci.V.m. S. 9, Z. 11 bis 14: ,Figure 3 details such electronically addressable
contrast media systems which are suitable for addressing by means of a top clear
electrode 100 and bottom electrode 110.”), und

M6  wobei die Anzeige dadurch gekennzeichnet ist, dass das Fluid darin gelost
oder dispergiert ein Polymer aufweist (vgl. S. 10, Z. 22 bis 26: ,An additional gel or
polymer material may be added to the contents of said microcapsule in order to
effect a bistability of the system such that said constituents are relatively immobile

accept on application of an electric field.”).
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Druckschrift NK7 macht keine weiteren Angaben uber die Eigenschaften des zu-
gesetzten Polymers, das diesen gewiinschten Effekt erzielen soll, der darin be-
steht, dass die Konstituenten, also auch die Partikel, unbeweglich gemacht wer-
den aulder (sinnvollerweise muss es ,except” statt ,accept® heilden) beim Anlegen
eines elektrischen Feldes. Insbesondere macht Druckschrift NK7 keine Angaben
uber das Molekulargewicht des Polymers, und sie macht keine expliziten Angaben
dariiber, ob das Polymer an der Oberflache der Partikel adsorbiert wird oder nicht.
Damit sind die Merkmale M7a und M7b in Druckschrift NK7 nicht offenbart.

Die Klagerin verweist zum Merkmal M7b auf die Fig. 6a, zu der an der von ihr an-
gegeben Stelle ebenfalls das Vorhandensein eines Polymers beschrieben wird.
Dabei kann jedoch der Ansicht, dass das Polymer in dieser Fig. 6a zwischen den
Partikeln zu sehen sei, nicht gefolgt werden. Es ist namlich an keiner Stelle explizit
erlautert, was die in dieser Figur gezeichneten Minuszeichen darstellen. Da jedoch
in Fig. 6a auBerdem noch Pluszeichen in derselben Anzahl vorhanden sind, wird
der Fachmann davon ausgehen, dass damit elektrische Ladungen dargestellt

werden sollen und keine Polymermolekile zwischen den Partikeln.

Der Fachmann wird nun ausgehend von der Lehre der NK7, dass ein Polymer
hinzugegeben wird, um die Bistabilitdt zu verbessern, auf sein Fachwissen zu-
rackgreifen, um auf den richtigen Stabilisierungsmechanismus und das richtige
Polymer zurtickzugreifen, mit dem er den gewlnschten Effekt erreichen kann.
Welchen Einfluss dabei Polymere auf kleine Partikel in einer Suspension haben
kénnen, wird in Tabelle 1.4 der Druckschrift NK20 gezeigt. Dabei gibt es eine
Reihe von Effekten, bei welchen die Polymere an die Teilchen gebunden sind
(siehe die linke Seite ,Attached”), und drei Effekte, bei welchen die Polymere frei
sind (siehe die rechte Seite ,Free®). Ausgehend von dem in den Fig. 3C und 3D
der Druckschrift NK7 gezeigten Beispiel ist es nun naheliegend, eine Stabilisie-
rungsmethode zu verwenden, bei der das Polymer nicht an die Partikel anhaftet,
da deren Oberflache bereits mit anderen Molekilen besetzt ist, namlich den Farb-
stoffen. Es kommen somit in einer ersten Auswahl die Effekte der Verarmungssta-
bilisierung (depletion stabilisation) und der Flockenbildung durch Verarmung
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(depletion flocculation) in Frage. Damit ist dem Fachmann ein Mechanismus na-
hegelegt, bei dem das Polymer im Wesentlichen nicht-adsorbierend fir die Parti-
kel ist (Merkmal M7b).

In den weiteren, von der Beklagten eingereichten Kapiteln 15 (Druckschrift 20a),
16 (Druckschrift 20b) und 17 (Druckschrift 20c) werden die Effekte der freien Po-
lymere auf die Suspension genauer ausgefuhrt. Dabei wird im Kapitel 17 auch der
Einfluss des Molekulargewichts auf die Verarmungsstabilisierung untersucht und
ein Zusammenhang zur bendtigten Polymerkonzentration hergestellt (vgl. Kapitel
17.2.1.1.). Dabei zeigt sich, wie Tabelle 17.1 angibt, dass bei einem htheren Mo-
lekulargewicht derselbe Effekt mit einer geringeren Konzentration erreicht werden
kann. Die Tabelle reicht dabei von (zahlenmé&Rig durchschnittlichen) Molekularge-
wichten von 4000 bis hin zu 300 000. Da der Fachmann daran interessiert ist, die
Zusatzstoffe in ihrer Konzentration eher gering zu halten, weil dies auch die Visko-
sitat in geringerem Mal3e beeinflusst, liegt es nun nahe, ein Polymer mit einem
hohen zahlenméalRig durchschnittichen Molekulargewicht einzusetzen, was insbe-
sondere bedeutet, dass ein Polymer mit einem durchschnittichen Molekularge-
wicht Gber 20 000 eingesetzt wird. Dies gilt auch fur die bei elektrophoretischen
Anzeigen Ublicherweise vorhandenen nichtwéassrigen Suspensionen, wie der Ab-
satz 17.2.2. erkennen lasst, wo ein Beispiel genannt wird, bei dem ein Polymer mit
einem Molekulargewicht von 2x10° eingesetzt wurde. Damit kommt der Fach-
mann, ohne erfinderisch tatig zu werden, auch zum Merkmal M7a und damit ins-

gesamt zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.

Auch Druckschrift NK8 beschreibt auf den S. 124 und 125 im Abschnitt 3.3.2, dass
das Problem der Sedimentation auf Grund unterschiedlicher Dichten, welche, wie
der Fachmann weil3, auch einer der Grunde fur eine schlechte Bistabilitat ist,
durch bestimmte, in diesem Abschnitt aufgefiihrte MalZnahmen vermieden werden
kann. Darunter befindet sich auch die Losung von Polymeren im Dispergiermittel.
Der Fachmann wird auch hier diese Polymere mit den in der Druckschrift NK7 er-
wahnten gleichsetzen, auch dann, wenn es im Abschnitt 3.3.2 der Druckschrift

NK8 um wasserbasierte und nicht um nichtwassrige Suspensionen geht. Die in
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der Druckschrift NK 8 beschriebenen Polymere haben ein Molekulargewicht von 1
bis 5x10° und damit deutlich tiber 20 000 (vgl. S. 125, 3. Abs.: ,Soluable polymers
and structuring of dispersions. Non-ionic high molecular weight polymers. The al-
ternative to clay minerals, and probably now a more widely used approach to
structuring of water-continuous suspensions, is the use of water-soluable poly-
mers. The general principles outlined here are equally applicable to oil-continuous
suspensions and aqueous and non-aqueous emulsions, with a suitable choice of
continuous phase soluable polymer. For concentrated suspensions and emulsion
paints (of the thixotropic kind) the cellulose ethers, particularly hydroxyethylcellu-
loses (HECSs), are often used. These are polymers with molecular weights in the
range 1 to 5 x 10°, made by reacting ethylene oxide with cellulose (Gelman,
1985).”). Dieser Abschnitt gibt zudem an, dass das grundlegende Prinzip auch fur
Olbasierte Suspensionen gultig ist, wobei lediglich ein anderes, passendes Poly-

mer gewahlt werden muss, das sich im Dispergiermittel |0st.

In den nachfolgenden Absatzen der Druckschrift NK8 werden die unterschiedli-
chen Mechanismen des Wirkens der Polymere dargestellt. Einer davon, der mit
,Depletion flocculation“ Uberschrieben ist und somit dasselbe Phanomen betrifft,
das auch die gleichnamigen Abschnitte in Druckschrift NK20 beschreiben, beruht,
wie auch in Druckschrift NK20 dargestellt, darauf, dass die Polymere, so bei-
spielsweise der vorher genannte Zelluloseether, nicht auf den Partikeln adsorbie-
ren (vgl. S. 125, 4. Abs.: ,Depletion flocculation. When non-ionic dispersants are
used for achieving colloidal stability, the cellulose ether does not adsorb. The non-
adsorbing polymer leads to the phenomenon of depletion flocculation...”). An die-
ser Stelle erhalt der Fachmann demnach ebenfalls die Lehre, dass ein Polymer zu
wahlen ist, das nicht auf der Oberflache der Partikel adsorbiert, womit das Merk-
mal M7b bekannt ist.

Damit kommt der Fachmann insgesamt auch durch die Zusammenschau der Leh-
ren der Druckschriften NK7 und NK8 in naheliegender Weise zum Gegenstand

des Anspruchs 1, der deshalb nicht patentfahig ist.
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Mit Anspruch 1 fallen auch die darauf riickbezogenen Unteranspriche des mit
Hauptantrag begehrten Anspruchssatzes. Indem die Beklagte erklart hat, dass sie
die Anspriche in dem Hauptantrag und in den Hilfsantrdgen jeweils als abge-
schlossene Anspruchssatze betrachtet, hat sie zum Ausdruck gebracht, dass sie
das angegriffene Streitpatent ausschlie3lich in dieser Form insgesamt aufrecht-
erhalten mochte (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 309 Rn. 42 — Schussfadentransport;
BGH GRUR 2007, 862 — Informationsiubermittlungsverfahren Il). Dies gilt auch fur

die Unteransprtiche der nachfolgenden Hilfsantrage.

6. Da sich die Anspriche 1 der Hilfsantrdge 1 und 2 vom erteilten An-
spruch 1 nicht unterscheiden, sind auch sie aus den zu letzterem genannten

Grinden nicht patentfahig.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ergibt sich in nahelie-
gender Weise aus der Kombination der Druckschrift NK7 mit NK20 und ist damit
ebenfalls nicht patentfahig (Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Artikel 56
EPU).

Wie bereits zum erteilten Anspruch 1 dargestellt, ist es flir den Fachmann nahelie-
gend, das Phanomen der Verarmungsstabilisierung bzw. der damit verbundenen
Bildung von Flocken durch Verarmung zur Stabilisierung der Suspension und da-
mit zur Erh6hung der Bistabilitdt einzusetzen. Druckschrift NK20c beschreibt die
diesen Phdnomenen zugrunde liegenden gemeinsamen Theorien. Bei diesen
Theorien wird klar, dass das Entscheidende darin besteht, dass zwei Zustande
unterschieden werden. Im ersten Zustand passt ein Polymermolekil noch zwi-
schen die beiden Partikel, wahrend es im zweiten Zustand nicht mehr zwischen
die beiden Partikel passt, so dass dort ein Bereich des Losungsmittels ohne ein
Polymermolekil entsteht (vgl. Abschnitt 17.3 und die Fig. 17.1 und 17.3). Davon
abhangig erfolgt auf die Partikel im ersten Zustand eine eher absto3ende Wirkung,
was in einem einfachen Bild auch so verstanden werden kann, dass das Poly-
mermolekul zwischen die Partikel eingeklemmt wird, und somit eine Kollision der

Partikel verhindert wird. Im zweiten Zustand werden die Partikel aufeinander zu
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bewegt, da ein Bereich ohne darin geléste Polymermolekiile energetisch ungins-
tiger ist als einer mit geldsten Polymermolekilen. Dieser Energieunterschied lasst
einen Druck entstehen, der die Partikel aufeinander zu bewegt. Betrachtet man die
freie Enthalpie, so ergeben sich Kurven, die zunachst mit geringer werdendem
Abstand eine Erhohung der freien Enthalpie und dann ein Absenken der freien
Enthalpie gegenliber einem groRen Abstand der beiden Partikel zeigen (vgl.
Fig. 17.10), was gleichbedeutend mit einer abstof3enden Kraft bei grof3eren und
einer anziehenden bei kleinen Abstdnden ist. Zusammen mit einer abstol3enden
elektrostatischen Wechselwirkung, wie sie bei gleichgeladenen Partikeln besteht,
kann dies, wie in Fig. 17.14b gezeigt, zu einem metastabilen Zustand, also einem
lokalen Minimum in der freien Enthalpie fuhren. Daraus erkennt der Fachmann,
dass fir den Fall stark unterschiedlich grof3er Polymermolekile die durch die Po-
lymermolekule unterschiedlicher Grol3e verursachten Krafte in einem bestimmten
Abstandsbereich entgegengesetzt wirken. Wéahrend namlich die grol3en Molekile
nicht mehr zwischen die Partikel passen und somit flr eine anziehende Wechsel-
wirkung zwischen den Partikeln sorgen, passen die kleineren Molekile noch zwi-
schen die Partikel und sorgen fir eine abstol3ende Wechselwirkung. Als Ergebnis
erhalt man eine Abschwachung der jeweils gewunschten Wechselwirkung, also

ein ,Verwaschen der in den Figuren gezeigten Kurven fir die freie Enthalpie.

Will der Fachmann die Wechselwirkung nun nachvollziehbar und gut wirksam ein-
stellen, so braucht er moglichst gleich grol3e Molekiile, was einen niedrigen Poli-
dispersitatsindex bedeutet. Im Idealfall gleich groRer Molekdile ist dieser, wie be-
reits dargestellt, gleich 1. Ein Polymer mit einem PDI von 1, welches vom Fach-
mann gewuinscht wird, ist jedoch nicht oder nur unter groRem Aufwand herstellbar,
so dass die Grenze von 2, ausgehend vom Idealwert 1, lediglich eine Grenze dar-
stellt, welche ausdriickt, dass der PDI im Rahmen des zum Anmeldezeitpunkt
Moglichen mdglichst klein, d. h. nur wenig tber 1 sein soll (vgl. NK20, S. 12, vor-
letzter Abs.: ,For many addition polymers, this polydispersity index lies in the
range 1.5-2.0 but other polymers, especially those prepared by Ziegler-Natta ca-

talysts, may have a polydispersity index that is an order of magnitude greater. The
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polydispersity index is 1.0 for a monodisperse polymer. Anionic polymerizations

can lead to polydispersity indices close to unity.).

Damit ist auch das Merkmal M7c und insgesamt der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hilfsantrags 3 nahegelegt, so dass dieser nicht patentfahig ist.

8. Die Anspriche 1 der Hilfsantrage 4 und 5 sind identisch zu Anspruch 1
des Hilfsantrags 3, weshalb auch ihre Gegenstande aus den zu diesem Hilfsan-

trag angegebenen Grinden nicht patentfahig sind.

9. Das zusatzliche Merkmal M8 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 ist be-
reits aus Druckschrift NK 7 bekannt und somit ungeeignet, eine erfinderische Ta-

tigkeit zu begrinden.

So zeigt Druckschrift NK7 in Fig. 3C zwei unterschiedlich geladene Teilchensorten
(230, 240), welche schon auf Grund der elektrischen Ladung nicht identisch sind
und somit im Allgemeinen eine unterschiedliche elektrophoretische Mobilitat auf-
weisen. Damit ergibt sich bei der Zusammenschau der Druckschrift NK7 mit der
Druckschrift NK20 auch das Merkmal M8 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6, so
dass dessen Gegenstand gleichfalls nicht patentfahig ist (Artikel Il 8 6 Abs. 1 Nr. 1
IntPatUG i. V. m. Artikel 56 EPU).

10. Die Anspruche 1 der Hilfsantrage 7 und 8 sind identisch zu Anspruch 1
des Hilfsantrags 6, weshalb auch ihre Gegenstdnde aus den zu diesem Hilfsan-

trag angegebenen Grinden nicht patentfahig sind.

11. Die Anspriche des Hilfsantrags 9 sind zulassig (Artikel 138 Abs. 1
Buchst. ¢) und d) EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 IntPatUG) und die gewerb-
lich anwendbare (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 57 EPU, Arti-
kel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG) Lehre seines Anspruchs 1 ist ausfuihrbar (Art. 138
Abs. 1 Buchst. b), 83 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG). Sein Gegen-
stand ist auch patentféhig, da er sowohl neu ist als auch auf einer erfinderischen
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Tatigkeit des Fachmanns beruht (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Arti-
kel 54 und Artikel 56 EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).

11.1. Die Klagerin greift mit dem geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der man-
gelnden Ausfiuhrbarkeit zum einen den erteilten Anspruch 1 dahingehend an, dass
das Patent nicht angebe, wie die Partikel und das Losungsmittel ausgefiihrt wer-
den mussten, damit das im Streitpatent genannte Polymer Polyisobutylen im We-
sentlichen nicht adsorbierend ist. Zum anderen macht sie geltend, dass der
Fachmann nicht in die Lage versetzt werde, festzustellen, wann ein Polymer ,im
Wesentlichen nicht adsorbierend” sei. So werde durch den Zusatz ,im Wesentli-
chen® selbst dann, wenn geklart ware, was unter ,adsorbierend” zu verstehen ist,
ein Graubereich geschaffen, der eine gewisse Adsorption zulasst, deren Grenzen

aber nicht erkennbar seien.

Diese Einwande gelten auch noch fir den Anspruch 1 des Hilfsantrags 9, denn die
Aufnahme von weiteren Merkmalen M7d bis M7f, die das Polymer auf ein Poly-
isobutylen einschranken, das frei von funktionellen Gruppen ist, welche in der
Lage sind, ionische oder ionisierbare Komponenten in dem Suspendierungsfluid
zu erzeugen, andert an der prinzipiellen Situation nichts, da diese Merkmale auch
beim Patent in der erteilten Fassung bereits in den Anspriichen 6 und 8 offenbart

waren.

Da das fir die Ausfuihrbarkeit entscheidende Merkmal das Merkmal M7b ist, wel-
ches auch flr die Beurteilung der Patentfahigkeit eine wichtige Rolle spielt, ist an
dieser Stelle detaillierter darauf einzugehen. Zunéchst muss es an Stelle von
,hicht-absorbierend®, wie bereits festgestellt wurde, ,nicht-adsorbierend” heilen,
was auch die Stellungnahme NK22 bestétigt (vgl. Absatz 8). AulRerdem ist festzu-
stellen, dass ein Polymer im Vakuum praktisch immer auf einem Partikel adsor-
biert. Es kommt somit nur auf die Umgebungsbedingungen an, ob eine Adsorption
stattfindet oder nicht. Dies bedeutet, dass das Merkmal M7b nicht isoliert be-
trachtet werden kann, sondern so zu verstehen ist, dass es unter den in den ande-

ren Merkmalen beanspruchten Bedingungen - dazu gehort auch die Temperatur,
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welche zwar nicht angegeben ist, sich aber aus dem Ublichen Einsatztemperatur-
bereich der elektrophoretischen Anzeigen ergibt - nicht an die Partikel adsorbiert.

Die Klagerin hat in ihren Schriftsdtzen und auch in der mindlichen Verhandlung
die Meinung vertreten, dass auch eine feste Bindung eines Polymers an die Ober-
flache der Partikel (,grafting”) keine Adsorption des Polymers darstelle, so dass
auch ein solches, fest gebundenes Polymer nicht-adsorbierend sei. Dieser Mei-
nung ist nicht zuzustimmen, denn das Merkmal ,nicht-adsorbierend“ im Streitpa-

tent ist folgendermal3en zu verstehen:

Adsorption ist das Anhaften eines Atoms oder Molekils, tUblicherweise als Adsor-
bat, manchmal auch als Adsorptiv bezeichnet, an der Oberflache eines Substrats,
manchmal auch als Adsorbens bezeichnet (vgl. NK22, Absatz 11). Dabei wird zwi-

schen Physisorption und Chemisorption unterschieden (vgl. NK22, Absatz 20).

Als Physisorption werden alle Vorgange bezeichnet, bei denen die elektronische
Struktur des Adsorbats nicht grundlegend verandert wird. Sie beruht Gblicherweise
auf elektrischer Dipol-Dipol-Wechselwirkung oder auf der Van-der-Waals-Wech-
selwirkung. Hierzu ist praktisch jedes Atom oder Molekul fahig. Bei niederen Tem-

peraturen adsorbieren im Vakuum auch Edelgasatome.

Als Chemisorption wird eine chemische Bindung des Atoms oder Molekuls mit der
Oberflache des Substrats bezeichnet. Bei ihr wird die elektronische Struktur des
Adsorbats verandert, indem beispielsweise kovalente Bindungen mit der Oberfl&-
che ausgebildet werden, oder auch ein Elektroneniibergang von oder zur Oberfla-
che erfolgt. Dabei wird auch der Fall der dissoziativen Adsorption als Mdglichkeit
der Chemisorption angesehen. Bei dieser Form bleibt das adsorbierte Molekl
nicht intakt, sondern es wird in zwei oder mehrere Bestandteile, welche auf der
Oberflache verbleiben, zerlegt. Streng genommen handelt es sich bei dieser Form
der Chemisorption um keine Adsorption des Molekils, denn eigentlich sind andere

Teilchen, ndmlich die Einzelbestandteile adsorbiert.
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Ob ein Molektl an einer Oberflache adsorbiert, hangt immer von der Umgebung
ab, denn ob eine Adsorption eines einzelnen Molekils stattfindet, hangt von der
Energiebilanz - genauer gesagt von der Bilanz der Gibbs’schen freien Enthalpie -
ab. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass neben den Molekiilen, den Partikeln
und der Temperatur auch das Lésungsmittel zu beriicksichtigen ist. Es kann nam-
lich guinstiger sein, dass das Molekul in dem Losungsmittel gelost bleibt, als dass
es sich an der Oberflache des Partikels anlagert. In diesem Fall wird, obwohl ein
Molekll durchaus auf der Oberflache des Partikels adsorbieren wirde, wenn sich
Partikel und Molekul beispielsweise im Vakuum befanden, keine Adsorption statt-

finden.

Die Adsorption ist ein dynamischer Prozess. Dies wird durch den Ausdruck ,im
Wesentlichen® im Merkmal 7b ausgedruckt, denn auch dann, wenn eigentlich
keine Adsorption stattfindet, weil es fir ein Molekul energetisch gunstiger ist, in
der Lésung zu verbleiben, werden auf Grund der thermischen Anregung bei einer
von 0° K verschiedenen Temperatur immer wieder einzelne Molekile an der
Oberflache des Teilchens adsorbiert, verbleiben dort fur einen gewissen Zeitraum
und desorbieren dann wieder. Macht man also eine Momentaufnahme des Teil-
chens, so sind dort einige wenige der Vielzahl der mdglichen Adsorptionspléatze fur
das Molekil besetzt. Diesen Sachverhalt versteht der Fachmann unter dem Begriff
.im Wesentlichen®“. Anders ausgedruckt versteht der Fachmann den Begriff ,im
Wesentlichen nicht adsorbierend” so, dass auf Grund der Gibb’schen freien Ent-
halpie eine Adsorption auf der Oberflache der Partikel ungunstiger ist als eine L6-
sung der Molekile im Ldsungsmittel, auch wenn in der Realitat auf Grund der
thermischen Anregung ein Teil der Molekile an der Oberflache des Partikels ad-

sorbiert ist.

Die Stellungnahme NK22 gibt weiter an, dass in der Polymerchemie zwischen ei-
ner Adsorption, worunter nur rein physikalische Wechselwirkungen verstanden
wirden, was demnach mit einer Physisorption gleichzusetzen ware, und einem
LAufpfropfen® (,grafting®) unterschieden wird, was die Ausbildung einer chemi-
schen Bindung zur Oberflache umfasst und somit der Chemisorption entspricht
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(vgl. Absatz 23). Dies wird durch die Druckschriften NK22E und NK22F bestétigt,
wobei in der Zusammenfassung der Druckschrift NK22F sogar angegeben wird,
dass das Polymer nicht auf der Oberflache der Wand adsorbiert, an die es che-
misch gebunden ist (vgl. Abstract: ,We discuss the conformations and the con-
centration profiles for long, flexible chains (...) grafted at one end on a solid
surface (...). The chains are immersed either in a pure (good) solvent or in a solu-
tion of the same polymer (...). It is assumed that the polymer does not adsorb on
the wall surface.”). Demzufolge ware eine feste chemische Bindung an die Ober-
flache keine Adsorption und ein Polymer, das ausschliel3lich chemisch an die
Oberflache gebunden ist ,nicht-adsorbierend®. Spater relativiert die Stellungnahme
NK22 dies wieder und unterscheidet ,Adsorption und ,grafting“ dadurch, dass
Adsorption zwar auch chemisch erfolgen kann, jedoch von Adsorption nur gespro-
chen werden kann, wenn eine Beweglichkeit Gber die Oberflache signifikant weni-
ger Aktivierungsenergie benétigt als eine Ablosung von der Oberflache (vgl.
Abs. 26). Diese Definition ist aber untiblich, da eine Adsorption zwar oftmals, aber
nicht zwingend mit einem sogenannten Precursor-Zustand verbunden ist. Als
Folge der genannten Definition ergdbe sich aber, dass Chemisorption mit Precur-
sor-Zustand eine Adsorption darstellen wirde, eine ohne diesen Zustand dagegen

nicht.

Das Streitpatent geht aber nicht von der in der Stellungname NK22 dargestellten
Auffassung des Begriffes ,nicht-adsorbierend” aus. Dieses beansprucht im Merk-
mal M7b, dass das Polymer auf den Partikeln nicht-absorbierend ist, was dem
Ausdruck nach falsch ist, aber auch nicht dem durch die Polymerchemie ange-
regten Begriff ,nicht-adsorbierend®, wie ihn die Stellungnahme NK22 darstellt, ent-
spricht. Dafur spricht auch, dass im Streitpatent der Begriff ,adsorption® nur in
Zusammenhang mit der physikalischen Adsorption, also der Physisorption explizit
verwendet wird (vgl. Sp. 10, Z. 52 bis Sp. 11, Z. 11 der Streitpatentschrift: , Typi-
cally, the suspending fluid used in electrophoretic displays is an aliphatic hydro-
carbon (alone or in combination with a halogenated hydrocarbon) and with such
fluids, it is preferred that the polymer be a hydrocarbon polymer essentially free

from functional groups, such as ionizable or ionic substituents, that may cause the
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polymer to interact with chemical sites on the electrophoretic particles, or to physi-
cally adsorb to the surfaces of the electrophoretic particles. For example, it ap-
pears that the presence of a substantial proportion of aromatic groups causes poor
solubility or adsorption of a polymer onto the electrophoretic particles when the
suspending fluid is an equal part by weight mixture of an aliphatic hydrocarbon
and halogenated hydrocarbon, so that for this suspending fluid a hydrocarbon co-
polymer containing a significant fraction of polystyrene repeating units should not
be used in such an electrophoretic medium.”), was bedeutet, dass das Streitpatent
zwischen dieser Physisorption und einem breiteren Begriff, den sie ,Absorption”
genannt hat, unterscheidet. Was dieser Begriff im weiteren umfasst, wird auch
bereits aus dem zitierten Absatz deutlich, ndmlich eine chemische Wechselwir-
kung, also das, was in der Polymerchemie mit ,grafting“, ansonsten aber mit
Chemisorption bezeichnet wird. Damit ist der Begriff ,nicht-adsorbierend® bzw.
,non-absorbing“ als weder eine physikalische noch eine chemische Bindung aus-

bildend zu interpretieren.

Im Hinblick auf die Ausfuhrbarkeit der Lehre des Anspruchs 1 gilt somit, dass der
Fachmann durchaus versteht, was unter ,im Wesentlichen nicht-absorbierend” zu
verstehen ist, namlich dass die Teilchen, das Polymer und das Lésungsmittel so
gewahlt werden, dass kein dauerhaftes Anhaften des Polymers auf der Oberflache
der Teilchen stattfindet, was nicht ausschliel3t, dass bei einer Momentaufnahme
auf Grund des dynamischen Gleichgewichts einzelne Polymermolekiile auf der

Oberflache zu finden sind.

Im Ubrigen gibt das Streitpatent dem Fachmann auch klare Anweisungen, welche
Partikel zu verwenden sind, denn die Beispiele geben dem Fachmann Mdglich-
keiten fur die Ausfihrung der Partikel, des Losungs- bzw. Dispersionsmittels und
des Polymers an die Hand. So wird ab Abs. [0037] der Streitpatentschrift ausfuhr-
lich ein Ausfiihrungsbeispiel angegeben, bei dem viele Aspekte genauer unter-
sucht werden. Als Beispiele fur die Teilchen werden dabei polymerbeschichtetes
Titanoxid (vgl. Abs. [0039]: ,To make 1084.6 g of Medium A internal phase ready

for encapsulation, 542.3 grams of Medium A precursor was prepared by combin-
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ing 40.4 g of polymer-coated titania with 4.1 g of charging agent (Solsperse
17000), 4.1 g of surfactant (Span85)...“) und polymerbeschichteter Ruf3 (vgl.
Abs. [0040]: ,To make 1000 g of Medium B internal phase ready for encapsulation,
120 g of titania and 9 g of carbon black were separately polymer coated.“) angeg-
eben. Damit ist die Lehre des Anspruchs 1 ausfuhrbar, denn fur die Ausfihrbarkeit
der Lehre genigt es, ein Ausfuhrungsbeispiel anzugeben, nach dem die Lehre
ausgefuhrt werden kann (vgl. BGH GRUR 2001, 813 — ,Taxol“, BGH GRUR 2004,

47 — ,Blasenfreie Gummibahn I).

Da die ubrigen Anspriche nach Streichung des erteilten Anspruchs 11 keinerlei
Anlass zur Annahme einer mangelnden Ausfuhrbarkeit geben, ist somit die Lehre

des Streitpatents nach Hilfsantrag 9 ausfuhrbar.

11.2. Der gewerblich anwendbare (Art. 57 EPU) Gegenstand des Anspruchs 1
gemaR Hilfsantrag 9 ist neu (Art. 54, 55 EPU) und beruht auch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit des Fachmanns (Art. 56 EPU).

So wird in den Merkmalen M7d, e und f das Polymer weiter charakterisiert und
insbesondere als Polyisobutylen angegeben. In dem im Verfahren befindlichen
Stand der Technik wird Polyisobutylen lediglich in Tabelle 2 der Druckschrift
NK1la genannt. Diese Tabelle bezieht sich aber nicht auf eine Verarmungsstabili-
sierung (depletion stabilization), sondern auf eine sterische Stabilisierung (vgl. Ab-
schnitt ,1. Steric Stabilization® auf S. 5 bis 11, insbesondere S. 10, letzter Abs.: ,All
of the above is summarized in Table 1 [1]. Table 2 gives some examples of dis-
persions stabilized by different types of polymers at room temperature and pres-
sure [1].”). Bei dieser sind die Polymermolekiile an die Partikel gebunden (siehe
Fig. 2 und S. 6, 3. Abs.. It has been found that the most effective steric stabilizers
are amphipathic block or graft copolymers, where one part of the copolymer mole-
cule is soluable in the dispersion medium and the other is soluable or chemically
compatible with the dispersed phase. The stabilizing moieties that reach out into
the dispersion medium have to be mutually repulsive in order to effectively keep

the particles at a distance from each other. They have to be attached, partially ab-
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sorbed, or adsorbed to the particle strongly enough as not to be desorbed from the
surface when particles undergo Brownian collisions.”), also adsorbiert im Sinne
des Streitpatents. Damit wird Polyisobutylen als auf den Partikeln adsorbierend
und nicht als ,nicht-adsorbierend” genannt. Eine gleichzeitige Verwirklichung der
Merkmale M7b und M7f ist damit in den im Verfahren befindlichen Druckschriften
nicht offenbart.

Die Klagerin hat in der mundlichen Verhandlung hierzu ausgefihrt, dass in der
Tabelle 2 der Druckschrift NK1la auch das Polymer Polyoxyethylen genannt
werde, wozu somit Polyisobutylen ein Austauschmittel sei. Polyoxyethylen werde
aber beispielsweise in Druckschrift NK20c (vgl. S. 379 letzter Abs.: ,Table 17.1
shows a test of this predicted molecular weight dependence for polystyrene latex
particles sterically stabilized by thin layers of poly(oxyethylene) of molecular
weight 750, using poly(oxyethylene) of different molecular weight as the free po-
lymer.) als moégliches Polymer fur eine Verwendung bei der Verarmungsstabilisie-
rung genannt. Damit lage es flr den Fachmann nahe, auch Polyisobutylen, wel-
ches auch hier ein Austauschmittel fir Polyoxyethylen sei, bei der Verarmungs-

stablisierung einzusetzen.

Diese Ansicht trifft indes nicht zu, denn ob ein Molekil an der Oberflache eines
Partikels adsorbiert, hangt von vielen Faktoren ab, so beispielsweise dem Material
und der Beschaffenheit der Oberflache des Partikels und dem speziellen LO-
sungsmittel, in dem sich Partikel und Polymermoleklle befinden. In Druckschrift
NK20c werden bestimmte Partikel, namlich Polystyrolpartikel genannt, deren
Oberflache zudem noch modifiziert, namlich mit Polyoxyethylen bedeckt ist (vgl.
den zitierten Abs. auf S. 379). Das Losungsmittel ist Wasser (vgl. die Uberschrift
auf S. 378: ,17.2.1. Aqueous systems®). Auch wenn es ausgehend von der Druck-
schrift NK7 fur den Fachmann unerlasslich ist, Versuche auszufiihren, um die dort
angeregte Verarmungsstabilisierung zu realisieren, ist es nicht naheliegend, bei
der Vielfalt moglicher Parameter fir das System Stoffe einzubeziehen, die sich
bisher noch nicht als flr eine Verarmungsstabilisierung geeignet erwiesen haben.
Der Fachmann wird vielmehr in erster Linie bei Systemen und Stoffen bleiben, die
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sich hierfir bereits als geeignet erwiesen haben. Die Tatsache, dass Po-
lyoxyethylen sich bereits als fir eine Verarmungsstabilisierung geeignet erwiesen
hat und zudem fir eine sterische Stabilisierung verwendet wird, lasst den Fach-
mann somit nicht annehmen, dass auch Polyisobutylen, welches sich zum Anmel-
dungszeitpunkt nur fir eine sterische Stabilisierung als geeignet erwiesen hat, fur

eine Verarmungsstabilisierung geeignet ist.

Damit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns und ist somit patentfahig.

11.3. Die ubrigen auf den Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 direkt oder indirekt
rickbezogenen Anspriche betreffen zweckmaRige, nicht selbstverstandliche
Weiterbildungen des Gegenstandes des Anspruchs 1, so dass deren Patentfahig-
keit bereits durch die Patentfahigkeit des Anspruchs 1 begrindet ist.

11.4. Hilfsantrag 9 war nicht als verspatet zurlickzuweisen. Fir eine Zurlckwei-
sung verspateten Vorbringens ist gem. § 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG erforderlich, dass
aufgrund der neuen Antragslage eine Vertagung des bereits anberaumten Ter-
mins erforderlich wére. Dies ist hier nicht der Fall, da die eingeschrankte Verteidi-
gung lediglich ein — hier schutzbegrindendes - Merkmal bzw. Merkmale betrifft,
die bereits in der erteilten Fassung des Streitpatents enthalten sind. Die Patentfa-
higkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 folgt namlich aus der gleichzeitigen
Verbindung der Merkmale M7b und M7f, die aufgrund der Riickbezlige bereits in
Unteranspruch 8 enthalten sind und die in diesem Zusammenhang bereits disku-
tiert wurden und keine langere Vorbereitung der Vertreter der Klagerin erforderten.
Diese hatten aul3erdem in der mundlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit,
sich mit dem Vorbringen der Beklagten zu befassen und dazu Stellung zu neh-

men.



- 37 -

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1
und 2 ZPO.

[l.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemaf § 110 PatG statt-
haft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils - spatestens nach Ablauf von funf Monaten nach Verkiindung -
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt  schriftich  beim  Bundesgerichtshof,  HerrenstraBe  45a,

76133 Karlsruhe, einzulegen.
Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie

- die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Moglichkeit, die Berufung nach 8 125a PatG in Verbindung mit 8 2 der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes-

gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www. bundesgerichtshof.de/erv.html).

Guth Brandt Dr. Friedrich Dr. Hoppe Dr. Zebisch
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