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Sachverhalt und Antréage

2300.D

D e Bekannt machung des Hi nwei ses auf die Erteilung des
eur opai schen Patents Nr. 0 771 599 mt dem T Titel
"Bindem ttel system auf Pol yurethan-Basis fir Fornstoff-
M schungen zur Herstellung von G essfornmen und Kernen”
auf die am 22. Oktober 1996 unter Beanspruchung der
Prioritat zweier deutscher Vorannel dungen (19542752 bzw.
19612017) vom 1. Novenber 1995 bzw. 15. Mirz 1996

ei ngerei cht e europai sche Pat ent annel dung

Nr. 96 116 921.6 erfol gte am 23. Septenber 1998
(Patentblatt 1998/ 39). Das Patent enthielt zehn
Anspriche. Di e unabhéngi gen Anspriche 1 und 2 | auteten:

"1. Zwei konponent en-Bi ndem ttel system auf Pol yur et han-
Basis fur G ellerei-Fornstoffe, enthaltend ein freie
OH Gruppen ent hal t endes Phenol harz und ein
Pol yi socyanat al s Reaktionspartner sow e
Fettsaurenet hyl ester als Losungsmttel oder als
Losungsm ttel bestandteil fir bei de Reaktionspartnner,
wobei di e Fettsaurenethyl ester di e Methyl nonoester
von ei ner oder nehreren Fettsduren mt einer
Kohl enstof fkette ab 12 C Atonmen sind, ausgenomren
Tal | 6l net hyl ester, und wobei der Anteil der
Fettsaurenet hyl ester den Anteil ggf. vorhandener
hochsi edender aromati scher Kohl enwasserstoffe
Uberw egt."

"2. Zwei konponent en- Bi ndem tt el system auf Pol yur et han-
Basis fur G elerei-Fornmstoffe, enthaltend ein[e]
freie OH G uppen enthaltendes Phenol harz und ein
Pol yi socyanat al s Reaktionspartner sow e ei nen
Fet t sdur enet hyl est er, dadurch gekennzei chnet, dafl}
das Bindem ttel system ei nen oder nehrere
Fettsaurenet hyl ester enthélt die als Losungsmttel
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oder als Losungsmttel bestandteil fur beide
Reakt i onspartner di enen und jeweils Methyl nonoester
ei ner Fettsaure mt einer Kohlenstoffkette ab 12

C- At omen sind, wobei das Bindem ttel system kei ne
hochsi edenden aromati schen Kohl enwasserstoffe als
(Co-)Losungsmittel unfaldt."”

Die weiteren Anspriche waren auf Ausgestal tungen dieser
Bi ndem ttel systeme (Anspriche 3 bis 5), ein Verfahren
zur Herstellung sol cher Bindemttel systene (Anspruch 6)
und deren Verwendung bei der Herstellung von G elRerei -
Formen und -Kernen (Anspruch 10), ein Verfahren zur
Herstel l ung derartiger Fornmen und Kerne (Anspruch 9)
sow e di e Verwendung von Methyl estern hdherer Fettsauren
mt einer Kohlenstoffkette ab 12 C Atonen als

Losungsm ttel bzw. Loésungsnmittel konponenten fir sol che
Bindem ttel (Anspriche 7 und 8) gerichtet.

Gegen das Patent wurde am 18. Juni 1999 Ei nspruch

ei ngel egt. Er stitzte sich auf die Ei nspruchsgrinde
gemaR Artikel 100 a) EPU (fehl ende Neuheit und nmangel nde
erfinderische Tatigkeit) sow e mangel hafte O f enbarung
unter Artikel 100 b) EPU und verw es dazu unter anderem
auf die fol gende von der Einspruchsabteilung als

ent schei dungswesent|ich erachtete Druckschrift, die auch
i n di esem Beschwerdeverfahren eine Rolle gespielt hat:

D1: US- A-4 268 425.
Di e Ubrigen der insgesanmt 33 im Laufe des Ei nspruchs-
verfahrens zitierten und ei ngerei chten Druckschriften,
Literaturstellen, Merkblater und Declarations spielten

i m Beschwer dever f ahren kei ne Rol | e.

Per Fax vom 14. Marz 2000 wurde als weiterer Einspruchs-
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grund unter Artikel 100 c) EPU ei ne unzul dssige

Erwei terung der Unterlagen des Streitpatents wegen des
wahrend des Prufungsverfahrens u. a. in Anspruch 1

ei ngef ugten Di scl ai ners "ausgenommen Tal | 6l net hyl ester”
gel tend gemacht. In mindlicher Verhandl ung am 22. Mirz
2000 wurde di eser Ei nwand von der Ei nspruchsabteil ung
gemaR Artikel 114 (1) EPU ins Verfahren zugel assen.

Di e Einspruchsabteilung entschied unter Berulcksichtigung
der von der Patentinhaberin vorgenonmenen Anderungen
gemall einemin der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Hlfsantrag 4 ("H4") in einer Zw schenentscheidung (im

f ol genden: "Entscheidung"), die in der nundlichen

Ver handl ung ver kindet wurde und deren schriftliche

Begr tndung am 23. Mai 2000 zur Post gegeben wurde, dal3
das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,
den Erforderni ssen des EPU geniigt.

i) Fur den Hauptantrag ("Aufrechterhaltung in der
erteilten Fassung") und den ersten Hilfsantrag
("H1", der zusatzlich die Bestimmung "zur
Ver wendung i m Col d- Box- Verfahren" enthielt) wirde
jeweil s der erhobene Ei nwand unter Artikel 100 b)
bzw. 83 EPU von der Einspruchsabteilung als
begr indet angesehen.

i) I mLichte von Leitsatz 2 der Entscheidung der
G olen Beschwerdekamrer G 1/93 (ABlI. EPA 1994,
541) und der sté&ndi gen Rechtsprechung der
Beschwer dekammern (T 863/96 vom 4. Februar 1999,
T 596/ 96 vom 14. Dezenber 1999 und T 645/ 95 vom
25. Februar 1999, nicht im ABI. EPA
veroffentlicht) wurde der auch in den
H | fsantragen 2 und 3 ("H2", "H3") enthaltene,
oben zitierte Disclainer als unzul assige
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Erwei t erung der urspringlichen O fenbarung und
damt als VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU
beurteilt. Dies wirde damt begrindet, dalR die in
den genannten Entschei dungen defini erten Voraus-
set zungen fur die Zul 4ssigkeit eines Disclainers
nicht erfallt seien: i) Notwendigkeit des

Di sclainers zur Herstellung der Neuheit sowie ii)
f ehl ende Rel evanz des durch den D scl ai nmer
ausgeschl ossenen Stands der Technik fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

Di e Anspriche gemal3 "H2" waren gegenuber der
erteilten Fassung der Anspriche dahi ngehend
prazisiert, dalR die Fettsaurenethylester (FME)
al s "Loésungsm ttel bestandteil fidr das Phenol harz
und al s alleiniges Losungsmttel oder
Losungsm ttel bestandteil far das Pol yi socyanat™
dienten. In "H3" enthielten di e unabhangi gen
Anspriuche zusatzlich ein Merkmal, das auf die
Ver wendung i m Col d- Box- oder No- Bake- Verfahren
gerichtet war.

Hlfsantrag 4 ("H4") enthielt diesel be das
Losungsm ttel system betreffende Prazisierung und
schl o3 dar tber hinaus durch Streichung der
erteilten Anspriche 1, 4 und 7 die Anwesenheit
hochsi edender aromati scher Kohl enwasserstoffe im
Losungsm ttel des Bindemttel systens aus. Die
restlichen daran angepaldt en Anspriche waren genmal
Regel 29 (5), Satz 2 und 36 (1) EPU fort!l aufend
umuneri ert wor den.

Di e Einspruchsabteilung stellte fest, dal3 gegen
di esen Anspruchssatz seitens der Ei nsprechenden
der Ei nwand gendéR Artikel 100 b) EPU nicht
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erneuert worden war. Aulerdem wurde der
Anspruchsgegenstand al s Uber die gesante Breite
der Anspriche ausfidhrbar im Sinne der Artikel 83
und 100 b) EPU angesehen (Begriindung, Punkt 5.3).

D e gegenuber dem nachstliegenden Stand der
Techni k, D1, zu | 6sende Aufgabe wurde in der
Bereitstell ung ei nes gattungsgenaflen Bi ndem ttel -
systens bzw. in der Verwendung von Loésungsmttel-
systenmen bei der Herstellung derartiger

Bindem ttel gesehen, die mt einer verringerten
Ar bei t spl at zbel ast ung durch hochsi edende Aromaten
verbunden sein sollte (Streitpatent: Seite 2,
Zeilen 41 bis 52). Keine der zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit angezogenen
Druckschriften, darunter D1, habe diese

erfol greich gel 6ste Aufgabe angesprochen

(Ent schei dung: Punkte 5.6 bis 5.8 der

Begr tindung) .

Am 28. Juli 2000 erhob di e Beschwerdef Uhrerin (Patent-
i nhaberin) Beschwerde unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschri ebenen Geblhr.

In ihrer am 20. Septenber 2000 ei ngereichten Beschwerde-
begr indung beantragte sie di e Auf hebung der Entschei dung
und Aufrechterhaltung des Streitpatents auf G undl age
zwei er neuer Anspruchssatze gemall? Hauptantrag bzw.

H | fsantrag 1.

Di e Anspriche des Hauptantrags | auteten:
"1. Zwei konponent en- Bi ndeni ttel system auf Pol yur et han-

Basis fiur G eRerei-Fornstoffe, enthaltend ein freie
OH Gruppen ent hal t endes Phenol harz und ei n Pol yi so-
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cyanat al s Reaktionspartner sow e Fettsaurenethyl -
ester als Losungsmittel bestandteil fur das Phenol harz
und al s alleiniges Losungsmttel oder
Losungsm ttel bestandteil fir das Pol yi socyanat, wobei
di e Fettsaurenet hyl ester di e Methyl nonoester von

ei ner oder nehreren Fettsauren mt einer

Kohl enstof fkette ab 12 C Atonmen sind, ausgenomren

Tal | 6l net hyl ester, und wobei der Anteil der
Fettsaurenet hyl ester den Anteil ggf. vorhandener
hochsi edender aromati scher Kohl enwasserstoffe

tuberw egt .

Zwei konponent en- Bi ndem tt el system auf Pol yur et han-
Basis fur G elerei-Fornstoffe, enthaltend ein[e]
freie OH G uppen enthal tendes Phenol harz und ein

Pol yi socyanat al s Reaktionspartner sow e ei nen

Fet t s&ur enet hyl est er, dadurch gekennzei chnet, dal3 das
Bi ndem ttel system ei nen oder nmehrere Fettsaure-

nmet hyl ester enthéalt die als Losungsmttel bestandtei
far das Phenol harz und als alleiniges Losungsmttel
oder Losungsmttel bestandteil fur das Polyi socyanat
di enen und jeweils Methyl nonoester einer Fettsaure
mt einer Kohlenstoffkette ab 12 C Atonmen sind, wobei
das Losungsmittel des Bindem ttel systens keine

hochsi edenden aromati schen Kohl enwasser st of fe unfaldt.

Bi ndem ttel system nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend
die Fettsaurenethylester als alleiniges Losungsmttel
far das Pol yi socyanat.

Bi ndem ttel system nach Anspruch 1, enthaltend die

Fet t s&urenet hyl ester zusamen mt hochsi edenden
aromat i schen Kohl enwasserstoffen als Losungsnittel
zum ndest fidr das Pol yi socyanat, wobei der Anteil der
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Fett saurenet hyl ester den Anteil der Kohl en-
wasser st of fe Uberw egt .

5. Bindemttel system nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend
di e Fettsaurenethyl ester zusamen mt Losungsmitteln
héherer Polaritat als Lésungsmttel zum ndest fur das
Phenol har z.

6. Verfahren zur Herstellung eines G elRereifornmstoff-
Bi ndem ttel system genal3 ei nem der Anspriche 1-5,
wobei das Phenol harz und das Pol yi socyanat in den
Fettsaurenet hyl estern als Lésungsm ttel bestandt ei
far das Phenol harz und als alleiniges Losungsmttel
oder als Losungsmittel bestandteil fir das
Pol yi socyanat gel 6st w rd.

7. Verwendung von Methyl estern hdherer Fettsduren mt
ei ner Kohl enstoffkette ab 12 C Atonen als Lésungs-
mttel bestandteil fir das Phenol harz und als
al | ei ni ges LOosungsmittel oder LOsungsmittel bestand-
teil fur das Polyisocyanat eines G elRereifornmstoff-
Binde[s]mttel s auf Pol yurethan-Basis, wobei das
Phenol harz freie OH G uppen enthadlt und wobei die
Losungsm ttel keine hochsi edenden aromati schen
Kohl enwasser st of fe ent hal t en.

8. Verfahren zur Herstellung von G el3erei-Fornen und
-Kernen aus einer Fornstoffm schung, die mttels
ei nes Bindemttel systens auf Pol yurethanbasis
gebunden wird, wobei das Bindem ttel system genafld
ei nem der Anspruche 1-5 eingesetzt wrd.

9. Verwendung des Bindemttel systens genal3 ei nem der

Anspriche 1-5 zum Bi nden von For nst of f mi schungen bei
der Herstellung von G el3erei-Fornen und -Kernen."

2300.D Y A
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Hi | fsantrag 1 unterschied sich von di esem Hauptantrag

| ediglich durch den fol genden Wirtl aut von Anspruch 1

"1.

Zwei konponent en- Bi ndem tt el system auf Pol yur et han-
Basis fur G ellerei-Fornstoffe, enthaltend

- ein freie OF G uppen enthal tendes Phenol harz und
- ein Polyisocyanat

al s Reaktionspartner sow e
- Fet t s&ur enet hyl est er

al s Losungsm ttel bestandteil fur das Phenol harz und
als alleiniges Losungsmttel oder Losungsmttel-
bestandteil fir das Pol yi socyanat, wobei die

Fet t s&urenet hyl ester di e Met hyl nonoester von ei ner
oder nehreren Fettsauren mt einer Kohlenstoffkette
ab 12 C Atonmen und aus der G uppe ausgewahlt sind,
di e aus den

- Met hyl estern des Rapsols, Sojadls, Leindls,
Sonnenbl unendl s, ErdnufRdl s, Hol z6l s, Pal ndl s,
Kokosdls, Ri zinus6ls und Aivendls, den

- Methylestern von Seetierdl en, Tal gen und
tierischen Fetten, den

- Met hyl estern von Abfall 6l en und Abfallfetten
SowW e

- Palmtinsaurenethyl ester, Stearinséurenethyl -
ester, Laurinsaurenethylester, O saurenethyl -
ester, Sorbinsaurenethyl ester, Linolsaurenethyl -
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ester, Linol ensdurenethyl ester, Arachinsaure-
nmet hyl ester und Behensaur enet hyl est er

best eht,

wobei der Anteil der Fettsaurenethylester den Antei
ggf. vorhandener hochsi edender aromati scher
Kohl enwasser st of fe Uberw egt."

Anspruch 1 des neuen Hauptantrags entsprach damt dem
Wirtlaut von Anspruch 1 des vorigen Hilfsantrags "H2",
der von der Ei nspruchsabteil ung zurickgew esen worden
war .

Der Begrindung fur die Zurickwei sung von "H2" wegen des
Di sclainers (Abschnitt I11.1i), oben) w dersprach die
Beschwer def Uhrerin. Es misse unterschi eden werden

zwi schen Di scl ai nern ohne Basis in den urspringlichen
Unt erl agen, die wahrend des Pridfungs-, und sol chen, die
wahrend des Ei nspruchsverfahrens ei ngef gt wurden.
Anders als G 1/93 [a.a. O] und das zugehérige Vorl age-
Beschwerdeverfahren T 384/91 (ABI. EPA 1994, 169 und
1995, 745) hatten die in der angefochtenen Entschei dung
zitierten Entscheidungen T 863/96, T 596/96 und T 645/ 95
(si ehe oben) den zweiten Fall betroffen. Die imzweiten
Leitsatz von G 1/93 definierten Kriterien fiar die
Anwendung der Artikel 123 (2) und 100 c) EPU auf
urspringlich nicht offenbarte Merkmale, die ihr wahrend
der Prufung hi nzugefigt wurden und | ediglich den

Schut zberei ch des Patents in der erteilten Fassung

ei nschrankt en, wirden jedoch durch die nun beanspruchte
Fassung des Pat ent begehrens erfiillt.

AuBerdem machte sie geltend, dall die positiven
Fest stel | ungen der Ei nspruchsabteilung zur
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erfinderischen Tatigkeit des in der ersten Instanz
erfolgreichen Hilfsantrags "H4" auch auf den nun
vorl i egenden Hauptantrag zutréafen. Sowohl der D sclainer
w e auch die Tatsache, dalR im Gegensatz zu "H4" gemal

j et zi gem Haupt antrag unt ergeordnete Mengen hochsi edender
aromat i scher Kohl enwasser stof fe anwesend sein dirfen
seien hinsichtlich der zu | dsenden techni schen Auf gabe
und i hrer L6sung ohne Bedeut ung.

Di ese techni sche Aufgabe bestehe genald der Entschei dung
in der Bereitstellung eines gattungsgenaflen Bi ndemttel -
systens bzw. in einer Verwendung von LOosungsmittel -
systenen bei der Herstellung derartiger Bindemttel, die
mt einer verringerten Arbeitsplatzbel astung durch
hochsi edende Aromaten verbunden sein solle.

ZumHil fsantrag 1 fuhrte di e Beschwerdef dhrerin aus, dafl
der Ersatz des Disclainmers durch die positive

Beschr dnkung auf in den urspringlichen Unterlagen
genannte FME die Frage einer Verletzung von Arti kel

123 (2) EPU gegenstandsl os nmache und gegeniiber der
erteilten Fassung von Anspruch 1 eine Ei nschrankung
bedeute, so daR Artikel 123 (3) EPU ebenfalls erfillt

wer de.

Di e Ausfidhrungen zu den Fragen der Patentierbarkeit des
Haupt antrags trafen ebenso auf den Hilfsantrag 1 zu.

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) w dersprach in

i hrer am 16. Februar 2001 ei ngegangenen Beschwer de-

erw derung di esem Vorbringen in allen Punkten.

| nsbesondere betonte sie, der Disclainmer |eiste sehr
wohl ei nen techni schen Beitrag zum Gegenst and der
Erfindung, D1 stelle namich keine zuféallige Vorwegnahne
des beanspruchten Gegenstandes dar und sei auch far die
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erfinderische Tatigkeit als néchstliegender Stand der
Techni k zu bertcksichtigen. Die Neuheit von Anspruch 1
wer de zudem auch nicht durch den Di sclainer hergestellt.

In einer weiteren Ei ngabe vom 31. Mai 2002 verw es sie
zu di eser Frage auf die Entscheidungen T 323/97 (zur
Verof fentlichung i mABl. EPA vorgesehen), die sich auf
di e Entschei dung der G ofRRen Beschwerdekamer G 2/98
(ABI . EPA 2001, 413) berufe, und T 957/97 vom 18. Januar
2002 (nicht imABlI. EPA veroffentlicht).

Andererseits verletze der Hilfsantrag wegen der
Streichung des Disclainmers, mt dem Tall ol met hyl ester
(TME) ausgeschl ossen wurde, die Erforderni sse des
Artikels 123 (3) EPU, denn die wesentlichen Bestandteile
von TME (u. a. Linol- und O saurenethylester), die durch
den Di scl ai mer vorher ausgeschl ossen worden seien,
wirden nun vom Wrtlaut des Anspruchs 1 mtunfallt. Dies
stell e eine unzul &ssige Erweiterung des Schutzbereichs
dar. Zur Stidtzung dieser Argunentation reichte die
Beschwer degegnerin neun Informationsbl ater ein, die von
der Fa. Merck & Co.,Inc., Witehouse Station NJ, USA
(1996) bzw. aus demInternet stamen und in denen die
Zusanmenset zung von verschi edenen in D1 genannten
trocknenden O en sowi e von Tal |l 6l w eder gegeben wird.

Zudem sei der Gegenstand bei der Antré&age gegenuber D1
ni cht erfinderisch, denn die Mengenbeschrdnkung

hochsi edender aromati scher Kohl enwasserstoffe sei
bereits einer Reihe von Beispielen in D1 zu ent nehnen,
die damt die zu zugrundeli egende techni sche Aufgabe
ei ner Reduzi erung der Menge der hochsi edenden Aromaten
bereits inplizit gel 6st hatten.

In der am 19. Juni 2002 abgehal t enen niindl i chen
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Ver handl ung vertieften beide Parteien i mwesentlichen
ihre bereits schriftlich vorgetragenen Argunente. D e
Beschwer def Ghrerin beantragte daridber hinaus als
weiteren letztrangigen Hilfsantrag 2 die Vorl age einer
noch auszuformulierenden Frage an die G olRe Beschwerde-
kamer Gber die Zul dssigkeit eines D sclainers hinsicht-
lich der jungeren Rechtsprechung der Beschwerdekamrern

Di e Beschwerdegegnerin betonte, die neuere von ihr
zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wel che
di e Entscheidung G 2/98 (a.a. Q) anwende, ziele auf die
Ver nei dung rechtlicher Unsicherheit, hervorgerufen durch
Di scl ai ner, deren Zul dssi gkeit wegen fehl ender
urspringlicher O fenbarung fraglich sei. Da eine sol che
Ent schei dung stets vom Ei nzel fall anhénge, sah sie zudem
kei nen Grund fur eine Vorlage dieser Frage an die G olde
Beschwer dekanmer .

D e Beschwerdefihrerin stellte zumHi|fsantrag 2
abschl i eRend klar, dall er nur der Kl &rung der Situation
di enen solle, sofern die Kamrer di e Anwendung der
neueren von der Beschwerdegegnerin zitierten

Recht sprechung i ns Auge fasse.

In ihren ergénzenden Vortré&agen zu den hdherrangi gen
Antragen der Beschwerdef idhrerin beschrankten sich die
bei den Parteien auf DL.

Di e Beschwerdefidhrerin verw es dabei insbesondere auf

i hren Schriftsatz vom 2. August 1999, Seite 5. D1
befasse sich mt der Verbesserung von Bindemtteln durch
den Zusatz von trocknenden Qen, nicht jedoch nmit der
Zugabe von FME, etwa von Estern der Linol- oder O saure,
aus Umnel t schut zgr inden, um den Gehalt an hochsi edenden
Aromaten in solchen Bindemttel systenen zu verm ndern.
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Zwar werde in D1 auch als noglicher Zusatz TME genannt,
der werde aber einerseits i mHauptantrag durch den

Di scl ai mer ausgeschl ossen, andererseits von der
abschl i eBenden Positiv-Liste in Anspruch 1 genafld
Hlfsantrag 1 nicht unfalst. Die darin enthaltenen Ester
seien in den urspringlichen Unterlagen nanentlich

auf gezahlt, auch sei sein Schutzbereich durch Nennung
ei nzel ner Ver bi ndungen enger als der von der erteilten
Fassung unfal3te Bereich aller FME aus Fettsauren mt

m ndestens 12 C-Atonen, ausgenonmen TME. Daher seien
bei de Erfordernisse des Artikels 123 EPU durch
Hlfsantrag 1 erfillt.

Tal | 61 gehdre wegen der darin enthaltenen Harzsauren
ni cht zu den trocknenden O en. Es enthalte ein breites
Spektrumteils veresterbarer und teils unveresterbarer
Ei nzel ver bi ndungen. Um trocknende Ei genschaften zu
erhalten, misse Tall 6l erst durch die Veresterung der
darin enthal tenen Fettsauren und deren Abtrennung von
den nur schlecht oder nicht veresterbaren Harzs&uren
auf berei tet werden. Ausgehend von dem naturlichen

Tall 61, sei auch TME keinesfalls eine definierte

Ver bi ndung, sondern ein Gem sch verschi edener Substanzen
und kénne daher nicht mt speziellen Estern

gl ei chgeset zt werden, sel bst wenn diese darin als
wesent | i che Bestandteil e enthalten seien. Der Fachmann
sei sich der Unterschi ede zwi schen den verschi edenen
O en bewulRt. Er bestelle z. B. Talldl oder Sojadl, wohl
wi ssend, daR zwar einzel ne Konponenten in den Q4 en

i dentisch seien, aber auch, dall jedes dieser Produkte
sich aus ei nem daf ur charakteristischen Spektrum

ver schi edener Ei nzel konponent en zusammenset ze, das sie
vonei nander und von anderen O en unterschei de. Der

Di scl ai mer i m Hauptantrag schli eBe daher nur ein genau
definiertes Gem sch von Verbi ndungen aus.
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Auch FME gehorten nicht generell zu den trocknenden

A en. Daher sei der Druckschrift auch kei ne Anregung zu
ent nehmen, die trocknenden QO e, auf deren trocknende

Ei genschaften es in D1 ausschlief3lich ankomre, zunachst
durch ei ne Unesterung noglicherwei se zu verschl echtern

D e Passage der Druckschrift in Spalte 5, Zeilen 10 bis
16, in der Talldl ester genannt sei, misse folglich eng

verstanden werden, d. h. als spezieller H nweis auf die
Ester des aufbereiteten Tall 6ls, nicht aber auf die im

H | fsantrag 1 aufgezadhlten speziellen FME

Neuheit des beanspruchten Gegenstands sei ebenfalls
gegeben, w e schon die Einspruchsabteilung in der

angef ocht enen Ent schei dung festgestellt habe. Dies gelte
ni cht nur fdr den Hauptantrag, sondern um so nehr far
di e Neuheit des engeren Hilfsantrags 1

Die erfinderische Tatigkeit konne durch D1 nicht in
Frage gestellt werden, da die zu | 6sende techni sche

Auf gabe und i hre Lésung, wi e sie in der angefochtenen
Ent scheidung richtig dargestellt worden seien, in ihr
Uber haupt nicht in Betracht gezogen wirden. In D1 wirde
di e Anwesenheit der hohersi edenden Aromaten ausdricklich
ei ngeschl ossen, eine Beschrankung i hrer Menge bezogen
auf das Losungsmittel systemals Ganzes werde dort

ni rgends angedeutet. In Spalte 11, Absatz 2, wirde nur
di e Gesant nenge des Loésungsnittel systens genannt,

ei nschlieRlich der trocknenden O e. D1 enthalte zwar

Bei spiele, in denen die Menge des trocknenden Qs hoher
als die des Aromaten sei (we in Beispiel 1), aber auch
Gegenbei spiele, in denen di e Aromatennengen gegeniber
der des trocknenden O's lberw ege. Die Beispiele
beschri eben stets nur die Konmbi nati onen bestimter
trocknender O e nmit einemaromatischen Losungsnittel,
ni e aber den Einsatz von TME. Sel bst wenn D1 zei gen
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wir de, dalR Lei ndl ersetzt werden kdnne, so gebe es im
Stand der Techni k nirgends einen H nweis, FME, die dort
nirgends in Betracht gezogen worden seien, im UberschuB
gegeniber dem Aromaten ei nzusetzen

Zusamenf assend ergebe sich, dal der Fachmann die

al | genei ne Lehre von D1 in nehreren Schritten abwandel n
nifdt e, um zum beansprucht en Gegenstand zu konmen: Er
nidt e, Uberdies fir eine dort nicht ins Auge gefallite
Auf gabe, das trocknende QO durch einen Methyl ester
ersetzen, ohne zu wi ssen, ob der noch die fur D1

ent schei denden guten trocknenden Ei genschaften besitze,
nmilBte den in D1 explizit genannten TME beiseite | assen
und zudem ent schei den, ob er den Ester im Uber- oder
Unt er schul® ei nsetzen sollte (wofir es jeweils Beispiele
in D1 gebe).

Di e Beschwerdegegnerin unterstrich nochmals ihr
schriftliches Vorbringen zum Di scl ai ner i m Hauptantr ag.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 stell e dengegenuber nur in
formal er Hi nsicht eine Ei nschrankung dar, denn nach
seinem Wrtlaut durften nun unter anderem Li nol saure-
und O saurenet hyl ester enthalten sein, im Gegensatz zur
erteilten Fassung, in dem TME und damt auch dessen

Best andt ei | e ausgeschl ossen gewesen sei en. Aus

prakti scher Sicht werde somt der Schutzbereich entgegen
Artikel 123 (3) EPU erweitert. Uberdies w sse der
Fachmann nicht nmehr, was alles mtbeansprucht werde.

Zu D1 fidhrte die Beschwerdegegnerin aus, dalR die dort
verwendet en trocknende O e nicht nur wegen ihrer
trocknenden Funktion ei ngesetzt, sondern auch als Tei
des LOsungsmttel systens betrachtet wirden, dafir
sprachen auch i hre ei ngesetzten Mengen. Aus Spalte 5,
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Zeilen 10 bis 15, ginge allein schon durch die zweifache
Verwendung des Begriffes "such as" klar hervor, dafl
bel i ebi ge Ester ethyl enisch ungesattigter Fettsauren,
fur die TME nur ein Beispiel innerhalb einer breitere

O fenbarung darstelle, dort als teilweiser und

gl ei chwertiger Ersatz der trocknenden Qe verwendet

wer den kdnnten. Wenn aber nach D1 Losungsmittel

ei ngeset zt werden konnten, die als wesentlichen
Bestandtei |l Linol saurenet hyl ester enthalten, dann sei
wohl di e Verwendung di eser Verbindung als sol che (siehe
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1) als gleichwertiger Ersatz
nahel i egend. Auswei slich einer Reihe von Beispielen, in
denen die trocknenden O e in hoheren Mengen als die
aromati schen Losungsmttel eingesetzt wurden, sei die
vor | i egende techni sche Aufgabe bereits inplizit gel 6st
wor den.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der G undl age des mt der Beschwerde-

begr indung am 20. Septenber 2000 ei ngerei chten Haupt -
oder Hilfsantrags und ei ner gegebenenfalls anzupassenden
Beschrei bung. Weiter hilfsweise beantragte die
Beschwer def Ghrerin, die Frage der Zul assigkeit eines

Di sclainmers hinsichtlich der jingeren Rechtsprechung der
Beschwer dekanmer n, insbesondere der Entschei dung

T 323/97, der G oflRen Beschwerdekamer vorzul egen.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de der Patenti nhaberin.

Ent schei dungsgr inde

2300.D

D e Beschwerde ist zul assig.
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I m Hi nblick auf die Entschei dung der G ol3en Beschwer de-
kammer G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875), die angefochtene

Ent schei dung und di e Tatsache, dal} seitens der

Beschwer degegnerin weder zum Haupt- noch zum Hil fsantrag
1 in ihrer vorliegenden Fassung di esbeziglich E nwande
er hoben worden sind, sieht die Kammer keine G inde, den
i m Ei nspruch ursprunglich erhobenen Ei nwand unter
Artikel 100 b) EPU nun von sich aus erneut aufzugreifen.

Haupt ant r ag

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Der vorliegende Anspruchssatz des Hauptantrags basiert
auf den Ansprichen 1 bis 6 sowie 8 bis 10 der erteilten
Fassung. Der erteilte Anspruch 7 wurde gestrichen, die
dar auf fol genden Anspriche wurden umuneriert. Aullerdem
wur den di e Passagen "als Losungsmttel oder als Losungs-
mttel bestandteil fir bei de Reaktionspartner”, "als
Losungsm ttel oder als Losungsmttel bestandteil” bzw.
"als Lésungsmttel oder als vorzugswei se einzigen
Losungsm ttel bestandteil far die Phenol harz- und

Pol yi socyanat - Konponenten” in den jetzigen Ansprichen 1
2, 6 und 7 jeweils abgeandert in "als Lbésungsmttel-
bestandteil fur das Phenol harz und als alleiniges
Losungsm ttel oder als Losungsmttel bestandteil fur das
Pol yi socyanat ".

I n Anspruch 2 wurde zudem der |etzte Nebensatz unter
Strei chung des Merkmals "als (Co-)LOsungsmttel™
abgedndert in "wobei das LOosungsmttel des Bindemttel-
systens kei ne hochsi edenden aromati schen Kohl enwasser -
stoffe unfaldt".
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In Anspruch 3 wurde aus der Formulierung "als alleiniges
Losungsm ttel zum ndest fir das Pol yi socyanat” das Wrt
"zum ndest" gestrichen.

In Anspruch 6 wurde die Definition des Losungsmttel-
systens fidr das Phenol harz und das Pol yi socyanat unter
Streichung des Wrtes "oder", w e oben angegeben, an den
Wortlaut von Anspruch 1 angepaldt.

Zumal auch seitens der Beschwerdegegnerin hinsichtlich
di eser Unformulierungen, die die Verwendung von FME al s
Losungsm ttel bzw Loésungsmittel bestandteil fiar die

bei den Konponenten betreffen, keine Ei nwande erhoben
wur den, sieht die Kammer keine G unde, von der
Beurteilung unter Punkt 4.1 der angefochtenen

Ent schei dung abzuwei chen.

Di ese vorstehend angesprochenen Anderungen stehen
demmach i mEinklang mit Artikel 123 (2) EPU und stellen
kei ne Erweiterung des Schutzbereichs und damt auch

kei ne Verletzung des Artikel 123 (3) EPU dar.

Es bl ei bt aber zu entscheiden, ob die Anwesenheit des
Disclainmers in Anspruch 1, den Bestimmungen des Artikels
123 (2) EPU entspricht oder zuwi derl auft.

W e von der Einspruchsabteilung nach Auffassung der
Kanmer Uberzeugend dargel egt worden ist (Abschnitte 4.1
bis 4.12 der angefochtenen Entschei dung), offenbart D1
kei ne Ausfihrungsform in der der Cegenstand des
Streitpatents ohne Di scl ai mer neuheitsschadlich

of fenbart worden ist.

Damit erfullt der Disclainmer "ausgenomen Tal | 6l nmet hyl -
ester” zweifelsfrei nicht das erste |aut gefestigter
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Recht sprechung notwendi ge Kriterium fir die Zul &ssigkeit
eines Disclainers, der in den urspringlichen Unterlagen
kei ne Stitzung findet (siehe T 170/87, ABI. EPA 1989,
441; T 597/92, ABlI. EPA 1996, 135; T 710/92 vom

11. Oktober 1995; T 917/94 vom 28. Cktober 1999;

T 608/96 vom 11. Juli 2000; T 13/97 vom 22. Novenber
1999; T 308/97 vom 10. Novenber 1998; T 1071/97 vom

17. August 2000; sowi e die bereits genannten T 645/ 95,

T 596/96, T 863/96 und T 957/97).

Auch das zweite, dieser gefestigten Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n zuf ol ge unverzi chtbare Kriteriumfar
di e Zul &ssi gkeit einer sol chen Ausschl u3besti mmung wird
unter den gegenwartigen Unstanden nicht erfullt: ein

Di scl ai ner, der auf der Basis einer Ofenbarung zu
formulieren ist, umdadurch eine rein zufallige

Vor wegnahme ("purely accidental anticipation") des
beansprucht en Gegenst andes auszuschliefRen, ist nur dann
zul assi g, wenn di e Entgegenhaltung, die die besagte

O fenbarung enthalt, fur jede weitere Prifung des
beansprucht en Gegenstands kei nerlei Rel evanz besit zt

(T 863/96, Punkt 3.2; siehe oben). Dies trifft aber im
vorliegenden Fall nicht zu, wie sowhl die imersten
Tei |l dieser Entscheidung referierte D skussion wahrend
der mindl i chen Verhandl ung, insbesondere Uber die
Bedeut ung von Absatz 2 in Spalte 5 von D1, wi e auch die
am 20. Septenber 2000 ei ngereichte Beschwerdebegrindung
(Seite 8, letzter Absatz) zeigen, in der die Beschwerde-
fdhrerin auf die Abschnitte 5.4 bis 5.12 der

angef ocht enen Ent schei dung hi nwei st, worin ausdrtcklich
auf D1 al s nachstliegendem Stand der Techni k hi ngew esen
wor den i st.

Dem Argunment der Beschwerdef dhrerin, der D sclainer
stelle nur eine Ei nschrankung des Schutzbereichs dar,
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ohne einen technischen Beitrag zum Streitgegenstand zu
| ei sten, wurde von der Beschwerdegegnerin entschi eden
wi der sprochen. Es steht auch nach Ansicht der Kanmmer
nicht imEi nklang mt der seinerzeitigen Aussage der

j etzi gen Beschwerdef Ghrerin, die zur Berechtigung der
Ei nf igung des Disclainers fur Tall ol met hyl ester
vorgetragen hatte, dal dieser Stoff im Bereich der
trocknenden O e eine Sonderstellung ei nnehne (Ei ngabe
vom 9. Februar 1998, Seite 2, 2. Halfte). Der D sclainer
sollte also zur Stitzung der geltend gemachten
erfinderischen Tatigkeit durch starkere Abgrenzung von
D1 di enen und erbrachte dengemal3 ei nen techni schen
Bei t r ag.

Dies wurde bereits in der angefochtenen Entschei dung von
der Ei nspruchsabteilung i nsbesondere "im Hi nblick auf
die letztendlich zu erfol gende Ausl egung des Begriffs
"als Losungsmttel oder Lésungsmittel bestandteil'"
festgestellt (Punkt 4.11).

Fol gl i ch geht auch der zusatzliche H nweis auf Leitsatz
2 der Entscheidung G 1/93 (a.a.Q ) fehl, wonach ein in
ei nen Anspruch eingeflgtes, aber nicht urspringlich

of fenbartes Merkmal |ediglich den Schutzbereich des
Patents in der erteilten Fassung ei nschranken darf,
"ohne einen techni schen Beitrag zum Gegenst and der
beanspruchten Erfindung zu | eisten”, umim Anspruch
ver bl ei ben zu dirfen. Ebenso geht das Argunent fehl, die
von der Einspruchsabteilung zitierten Entschei dungen
betrafen ausschlielRlich D sclaimer, welche im

Ei nspruchsverfahren ei ngefigt worden seien, was auf den
vorliegenden Fall nicht zutreffe. Aus der Entscheidung
G 1/93 kann di e Kanmer di e Berechtigung einer sol chen
Unt er schei dung ni cht abl eiten.
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Daraus fol gt nach Uberzeugung der Kammer die Richtigkeit
der Beurteilung von "H2" und "H3" durch die Einspruchs-
abteilung als i mWderspruch zu den Erforderni ssen von
Artikel 100 c) EPU stehend (Entscheidung: Punkt 4.12).
Wegen der ldentitat des Wortl auts von Anspruch 1 von
"H2" mt dem von Anspruch 1 des Hauptantrags gilt dies
folglich auch fur den vorliegenden Hauptantrag.

Aus den vorstehenden G unden kommt di e Kammer daher zu
der Entschei dung, dafR der Disclainmer in Anspruch 1 des
Haupt ant rags wegen Ver stoRes gegen Artikel 123 (2) EPU
ni cht zul assig ist und der Ei nwand unter Artikel 100 c)
EPU durchgreift. Der Hauptantrag w rd deshalb

zur ickgew esen

Hi | fsantrag

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Die in obigen Abschnitten 3.1 bis 3.2 w edergegebenen
Tat sachen und Feststellungen gelten ebenso fir den
vor | i egenden Hi | fsantrag.

D e Aufzahlung der FME in Anspruch 1 des Hilfsantrags
erfillt nach Uberzeugung der Kammer di e Bedi ngungen des
Artikels 123 (2) EPU. Die Aufzahlung findet ihre Stitze
in den fol genden Passagen der urspringlich eingereichten
Unterlagen: Seite 3, Absatze 3 und 4; Seite 5, letzter
Satz und Seite 6, Tabelle | (EP-Bl: Seite 3, Zeilen 12
bis 22; Seite 4, Zeilen 4 bis 25). Dies ist von der
Beschwer degegnerin nicht in Frage gestellt worden

D e Beschwerdegegnerin sieht allerdings die Bestinmmngen
des Artikel 123 (3) EPU durch die Aufzahlung der FME
anstell e des Disclainers in Anspruch 1 als verletzt an,
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da die durch den Disclainmer imerteilten Anspruch 1
ausgeschl ossenen Bestandteil e des TME nun durch die

Auf zahl ung ei ngeschl ossen wirden und damt den

Schut zberei ch des Anspruchs 1 erweiterten. Aullerdem sei
nun unkl ar, wel chen Schut zberei ch der Anspruch 1 besitze
(Ei ngabe vom 31. Mai 2002; Vorbringen wadhrend der
nundl i chen Ver handl ung) .

D eser Argunentation vermag di e Kammer nicht zu fol gen.
We di e Beschwerdefihrerin in der mindlichen Verhandl ung
unw der sprochen vorgetragen hat, enthalten natdrliche
Oe, wiediein Dl (Spalte 5 Zeilen 1 bis 6)

auf gezahl ten natirlichen trocknenden O e und auch das
Tall 61, jeweils ein Spektrum verschi edener Einzel -

ver bi ndungen in charakteristischen Mengen. Dies wird
auch durch die neun mt der Ei ngabe vom 31. Mai 2002 von
der Beschwer degegnerin vorgel egten Beschrei bungen

sol cher aus Naturprodukten isolierter Oe bestatigt.
Zudem wur de ei ne Frage der Kanmmer, ob es ndglich sei

die Inhalte unbeschrifteter Flaschen zu unterscheiden,
die Methyl ester verschi edener O e der obigen Art
ent hal ten, von der Beschwerdegegnerin in der nindlichen
Ver handl ung ni cht verneint.

D e Kammer kann sich daher auch nicht dem von der
Beschwer def Ghrerin vorgetragenen Argunent verschliel3en,
daR ein Verweis auf ein solches O aus natirlicher
Quel | e vom Fachmann nicht als auf einzel ne seiner
Konponent en, sondern als auf das Gesant spektrum der
darin in bestinmen Mengen enthaltenen Bestandteile
gerichtet verstanden wird, und daB di es auch noch fur
TME nach Abtrennung der unveresterten Harzséuren gilt.

Daraus folgt, dalR der Disclainer in der erteilten
Fassung der Anspriche auf den Ausschl uR des speziellen
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Gem sches gerichtet war, das in der Fachwelt als

"Tal | 6l met hyl ester" bezeichnet wird, nicht jedoch auf
den Ausschl ul3 bestimter in geringeren oder grofReren
Mengen darin enthal tener Einzel konponent en.

Daher kann die Kanmmer in der eingefugten Aufzahlung der
FME in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 kei ne unzul assi ge
Erwei t erung des Schut zbereichs des Streitpatents
erkennen. Auch der Ei nwand der Unkl arheit des
Schut zber ei ches geht aus di esen G inden fehl

Zusamrenf assend stellt die Kamer daher fest, dal die
Erforderni sse von Artikel 123 (2) und (3) EPU durch den
Hlfsantrag 1 erfallt werden.

Neuhei t

Di e Neuheit des beanspruchten Gegenstands ist von der
Beschwer degegnerin nicht in Frage gestellt worden. Auch
di e Kamrer sieht keine G unde, diese Frage hinsichtlich
des weiter beschréankten Wrtlauts von Anspruch 1 erneut
zu untersuchen (vgl. obigen Abschnitt 3.3.1). D e
Erfordernisse von Artikel 54 EPU werden daher von
Anspruch 1 erfullt.

Auf gabe, LO6sung und erfinderische Tatigkeit

Das Streitpatent betrifft ein Bindemttel system auf
Pol yur et han-Basi s fur Fornstoff-M schungen zur
Herstel l ung von G el3f ormen und Kernen

Ein derartiges Bindemttel systemist bereits aus D1

bekannt. Das dortige Zwei - Konponent en-Bi ndem ttel setzt
sich ebenfalls zusamren aus ei ner Phenol harz- und ei ner
| socyanat - Konponent e, dazu komen ein Vernetzer und ein
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trocknendes Q. Die beiden erstgenannten Konmponenten
wer den Ublicherweise in organi schen Losungsnmitteln

gel 6st ei ngesetzt, wobei diese so ausgewahlt werden
nissen, dal3 sie mt den Konmponenten konpati bel sind.

Vor zugswei se wer den daher Konbi nati onen von Ldsungs-
mttel n eingesetzt, insbesondere sol che aromati scher
(fdr das Isocyanat) und pol arer Losungsmttel (fdr das
Phenol harz) (Spalte 2, Zeile 19 bis Spalte 3, Zeile 22).

Di e Druckschrift befal3t sich mt der Verbesserung der
Lager best andi gkeit der Fornst of f - Zusanmenset zungen, die
befri edi gende Anfangs- und Langzeit-Festigkeiten
ergeben, durch die Zugabe des trocknenden O's. Auch

wer den Ver besserungen bei ihrer Anwendung bei m Gui3
relativ niedrig schnel zender Metall e angesprochen
(Spalte 3, Zeile 49 bis Spalte 4, Zeile 16).

GemalR der Einleitung der Streitpatentschrift stellt sich
bei m Ei nsatz von G elRerei-Fornstoffen, die Bindemtte
auf Pol yuret han-Basis enthalten, durch die Verwendung
von Losungsm ttel gem schen der vorstehend genannten Art
das Probl em der Umnel t bel astung am Ar bei t spl at z,
hervorgerufen i mwesentlichen durch den Gehalt an

hochsi edenden aromati schen Losungsmtteln (Seite 2,
Zeilen 41 bis 52). Diese Problematik, fur die das
Streitpatent Abhilfe schaffen will, wird in D1 Uberhaupt
nicht in Betracht gezogen

I m H nblick auf eine Passage der Beschrei bung in D1
(Spalte 8, Zeilen 3 bis 5), derzufol ge das trocknende O
al s Bestandteil des Losungsmittel systens betrachtet

wer den kann, und in Anbetracht von Beispielen in D1, in
denen di e Menge des trocknenden Qs die des

hochsi edenden aromati schen Losungsmittel s Uberw egt, hat
di e Beschwerdegegnerin die in der angefochtenen
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Ent schei dung fornulierte techni sche Aufgabe einer
Verringerung der Arbeitsplatzbel astung durch hoch-

si edende Aromaten bereits als inplizit gel 6st angesehen.
Des weiteren stellte sich ihr die Auswahl der FME in
Anspruch 1 al s naheli egende Alternative zu der in D1
explizit angesprochenen Verwendung von TME dar, dessen
Haupt konponenten O - und Li nol saur enet hyl ester nun
explizit in Anspruch 1 des Streitpatent genannt werden

6.5 Cegen di ese Argunentation wandte sich die Beschwerde-
fahrerin wegen des Fehlens jeglicher H nweise auf den
Aspekt der Reduzi erung der Arbeitsplatzbelastung in D1
und verwi es dazu auf einen anderen Teil der dort
ent hal tenen Beispiele mt ungekehrten Mengenverhalt-
ni ssen der trocknenden Qe und Aromaten. Zudem sei der
Druckschrift keinerlei H nweis zu entnehnmen, dal’ ein
bestimter Teil der Beispiele dem anderen vorzuzi ehen
sei, insbesondere, soweit es die Zusammensetzung des
Losungsm ttel systens betrifft. Aullerdem verw es sie auf
den vollig anderen Zweck des Zusatzes der trocknenden
Qe in D1, der nmit der oben angesprochenen techni schen
Auf gabe des Streitpatents nichts zu tun habe und
verwahrte sich gegen die d eichsetzung der trocknenden
O e genmalR DL nmit den FME gendlR Streit patent.

6.6 Al's trocknende O e werden in D1 dyceride von Fettsauren
mt zwei oder nehr Doppel bi ndungen bezei chnet, die unter
der Ei nwi rkung von (Luft-)Sauerstoff polynerisiert
wer den kdnnen. Als Beispiele werden eine Reihe
nat Urlicher trocknender O e aufgezahlt, unter anderem
Soj a- und das bevorzugte Leindl. Des weiteren wird
angegeben, dall "Also, esters of ethylenically
unsaturated fatty acids such as tall oil esters of
pol yhydri c al cohols such as glycerine or pentaerythritol
or nonohydric al cohols such as nethyl or ethyl alcohols

2300.D Y A
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can be enployed as the drying oil" (Spalte 5, Zeilen 10
bis 14).

ZwW schen den Parteien war unstreitig, dall Tall ol sel bst
wegen sei nes Gehaltes an Harzsauren nicht zu den
trocknenden QO en gezahlt werden kann.

Die trocknenden O e werden in D1 in Mengen von ungef ahr
2 bis ungefahr 15 Gew.-% bezogen auf das Gesant gew cht
der Bindem ttel -Zusammensetzung ei ngesetzt. |nsgesant
wird ein CGehalt an Lésungsm ttel - Konponente,

ei nschlieRlich der trocknenden O e, von ungefahr 35 bis
50 Gew. - % angegeben (Spalte 4, Zeile 64 bis Spalte 5,
Zeile 21; Spalte 11, Zeilen 14 bis 17). Aus diesen
Prozent berei chen | @Bt sich kein H nweis ableiten, dal
das trocknende A im UberschulR gegeniiber dem Aronaten zu
verwenden sein soll. AuBerdemw rd in der Beschreibung
das Mengenverhaltnis der aromati schen zu den trocknenden
A en nirgends erwahnt .

I n neun Bei spi el en Uberw egt der Anteil des trocknenden
O's (stets Leindl) den des aromati schen Lésungsnmittels
(Beispiele I bis IV, XI bis XIIl, XVI und XVI1), in den
neun anderen, worin entweder Lein-, Tung-, Soja- oder
Pfl anzendl verwendet wi rd, ist das Verhaltnis ungekehrt.
Das hochsi edende aromati sche Losungsmttel in den

Phenol har z- Konponent en der Beispiele V bis X und XVI 1|
wur de bei di esem Vergl eich wegen des Wrtl auts der
Anspriche 1 und 4 des Streitpatents mt bericksichtigt.

Die zu entschei dende Frage, ob sich fir den Fachmann aus
D1 in naheliegender Wise etwas ergeben hatte, was unter
den zu pridfenden Patentanspruch fallt, gliedert sich
somt in zwei grofRe Aspekte: i) ob D1 fur die

Reduzi erung der Arbeitspl atzbel astung durch hochsi edende
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aromati sche Losungsm ttel generell und durch die

Bei spi el e i m besonderen ei ne Anregung zur Abhilfe
bietet, die in R chtung auf den Cegenstand des
Streitpatents weist, und ii) ob der Einsatz von FME als
bl oRe und zudem nahel i egende Alternative zu trocknenden
A en bzw. zu TME zu betrachten ist.

Zum er sten Aspekt der Frage komt di e Kanmer zu den
f ol genden Feststel |l ungen

W e schon aus dem vor st ehenden Abschnitt 6.6 ersichtlich
ist, kann - in Unkenntnis der Aufgabe, die sich die

Pat enti nhaberin gestellt hatte, und zumal die
Druckschrift das Probl em der Arbeitsplatzbel astung durch
aromati sche Losungsm ttel Uberhaupt nicht ins Auge falt
(si ehe Abschnitt 6.3) - weder aus der all geneinen
Beschrei bung noch aus der Anzahl der Beispiele in D1

ei ne Anregung zur Variation der Zusamensetzung des
Losungsm ttel systens in die eine oder andere R chtung
abgel eitet werden; geschwei ge denn, eine Anregung, ein
besti mt es Bei spi el zum Ausgangspunkt eventuel | er
Uber | egungen zu machen.

D e Kammer kann sich auch dem von der Beschwer def Ghrerin
vor getragenen Argunent nicht verschlielRen, dall aus der
Zusanmenset zung i n ei nem bel i ebi gen Bei spiel von D1

kei nesfalls abzuleiten ist, dall unter Bei behal tung der
Mengenver hal t ni sse al | er Konponenten das darin
verwendet e trocknende O einfach durch ein anderes
ersetzt werden konnte, ohne dall sich das Ergebnis &ndern
wir de, ganz davon zu schwei gen, dald sich dabei eine
Losung fidr die in D1 nicht angesprochene, durch das
Streitpatent zu erl edi gende Aufgabe andeuten wirde.

Angesi chts der Tatsache, daR andere O e als Leindl
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ausschlieB3lich in sol chen Beispielen von D1 ei ngeset zt
wor den sind, in denen das aromati sche Losungsmittel
Uberw egt, erscheint ein solcher Ersatz weder

erfol gversprechend noch nahel i egend.

Di ese Erkenntnis wird Uberdi es auch dadurch gest it zt,
dall die, formal betrachtet, den FME in Anspruch 1
ahnl i chste Substanz, die in D1 genannt ist, TMg, in

kei nem der dortigen Beispiele eingesetzt wird. Folglich
| assen sich aus den Beispiel en keinerlei Schlisse

zi ehen, dal3 di ese Verbi ndung i nsbesondere unter

Bei behal t ung des Mengenver hél t ni sses zum Aromat en das
Lei n6l in einem bestimten Beispiel von D1 ohne Anderung
des Ergebni sses ersetzen koénnte.

Sel bst wenn man di e Argunentation der Beschwerdegegnerin
akzeptieren wirde, dafll in Dl das techni sche Problem

ei ner Reduzi erung der Arbeitspl atzbel astung durch
Aromaten in einer Reihe von Beispielen bereits inplizit
gel 6st worden sei, so trafe dies ausschliel3lich fiar eine
ei nzi ge Verbi ndung zu, das nicht nodifizierte Leinél

(si ehe Abschnitt 6.6). Daridber hinaus bietet die
Druckschrift keinerlei Anhaltspunkte, dal3 dies auch fur
ein ungeestertes Leindl, andere trocknende O e, deren
Derivate oder TME gel ten wirde.

Bei diesen bisherigen Betrachtungen ist noch véllig
auller acht gel assen worden, dalR TME genau SO wenig zu
den gemalR Anspruch 1 einsetzbaren FME gehtrt wie die in
D1 in Betracht gezogenen trocknenden d e.

I m f ol genden bl ei bt noch der zweiten Aspekt der oben
formulierten und zwi schen den Parteien strittigen Frage
zu unt ersuchen, ob FME ei ne bl oBe und nahel i egende

Al ternative zu den vorstehend genannten trocknenden O en
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bzw. zu TME darstellt, wi e von der Beschwerdegegnerin
auf Grundl age des zweiten Absatzes von Spalte 5 der
Druckschrift D1 vorgetragen wirde.

Wahrend genmal3 Beschwerdef threrin die O fenbarung in

di esem Absatz, worin auf Ester ungesattigter Fetts&auren
als Alternative zu den davor genannten trocknenden O en
verwi esen wird, eng zu interpretieren ist, pladiert die
Beschwer degegnerin unter Hi nweis auf die zweifache
Verwendung der Formulierung "such as" in dieser Passage
fur eine breite Auslegung.

Al's erstes sei daher der bereits oben in Abschnitt 6.6
in Fettdruck w edergegebene genaue Wortl aut der
fraglichen Passage betrachtet.

Dar aus i st nach Uberzeugung der Kammer eindeutig klar,

dalR das sich direkt an den Begriff "tall oil esters”

anschlieRende Genitivattribut "of polyhydric al cohols

such as glycerine or pentaerythritol or nonohydric

al cohol s such as nethyl or ethyl alcohols" sich

grammati kal i sch nur auf diesen Begriff "tall oil esters”

bezi ehen kann, nicht aber auf die weiter davor stehenden

"esters of ethylenically unsaturated fatty acids", denn

der entscheidende Satz |autet nicht "esters of

acids, such as tall oil esters, of polyhydric al cohols
.", sondern "esters of ... acids such as tall oi

esters of polyhydric alcohols ..." (Hervorhebung zur

Ver deut | i chung hi nzugefigt). Dies wird noch eindeutiger,

wenn man nur di e genmdlR der Interpretation der

Beschwer degegnerin ent schei denden Satzteile mt zwei

di rekt aufei nander fol genden Genitivattributen

betrachtet: "esters of ethylenically unsaturated fatty

acids ... of polyhydric alcohols ... or nonohydric

al cohols ...". Darin sind nur an den kenntlich genmachten
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Ausl assungen di e fol genden, nach Vortrag der Beschwerde-
gegnerin beispiel haften und daher unwesentlichen
Formul i erungen "such as tall oil esters”, "such as

gl ycerine or pentaerythritol”™ und "such as nethyl or

et hyl al cohol s" weggel assen worden. Die in dieser

I nterpretation der Beschwerdegegnerin enthaltene
Formulierung "ethylenically unsaturated fatty acids of
pol yhydri c al cohol s or nonohydric al cohol s" ergi bt aber
imUnterschied zu "tall oil esters of pol yhydric

al cohol s or nonohydric al cohol s" kei nen Sinn.

AuBerdemwird in Spalte 4, Zeilen 64/ 65 bereits
angegeben, dall "The drying oils ... are glycerides of
fatty acids ...". LielBe man di e obigen grammati kal i schen
G Unde auler Betracht, so wirde die Interpretation der
Beschwer degegnerin von Absatz 2 in Spalte 5 jedoch eine
si nnl ose W eder hol ung di eser Definition darstellen, fair
di e es nach Uberzeugung der Kanmer kei ne Begr iindung
gibt. Dies wird besonders deutlich aus der Tatsache, dal
di e trocknenden O e nach Spalte 4 von D1 ohnehin

G yceride sind, d. h., in Formeines der vorgeschl agenen
Ester i mbesagten Absatz 2 der Spalte 5 vorliegen

We bereits weiter oben erwdhnt, war es unstreitig

zwi schen den Parteien, dall Tall 6l sel bst kein
trocknendes A ist und erst auf chemi schem Wege von
Harzsauren befreit werden nuf3, um trocknende

Ei genschaften zu errei chen. Auch aus di esem G und kann
sich Absatz 2 in Spalte 5 von D1 nur auf diese spezielle
Modi fi kati on bezi ehen, insbesondere wenn man die

unwi der sprochene Aussage der Beschwerdef Ghrerin wéhrend
der mindl i chen Ver handl ung berdcksichtigt, dal3 nicht

j eder Met hyl ester einer Fettsaure trocknende

Ei genschaften besitzt und di e Unesterung eines
trocknenden s zu ei nem Produkt mit verschl echterten
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trocknenden Ei genschaften fidhren kann.

D e Kammer ist daher zu dem Schl uR gekonmen, dald di eser
Absat z eng auszul egen i st und kei ne Met hyl ester aulder
Tal | 6l met hyl ester als Alternative fur die trocknenden
A e unfalt.

We bereits weiter oben festgestellt worden ist, befalit
sich D1 nicht mit der in der Streitpatentschrift

dar gel egten Probl emati k der Arbeitsplatzbel astung in der
G elRerei techni k durch aromati sche Losungsm ttel

In der Rechtsprechung ist bereits festgestellt worden

(T 686/91 vom 30. Juni 1994; T 325/93 vom 11. Septenber
1997; Rechtsprechung der Beschwerdekanmern des EPA,

4. Auflage 2001, Teil 1.D. 3.3, Seite 119), dalR zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit der nachst-

| i egende Stand der Techni k nicht unter rickschauender
Betracht ungswei se ausgewahlt werden darf. Deshal b i st

ei ne Druckschrift, welche die zu | 6sende technische

Auf gabe ni cht nennt oder aus der sie sich nicht

zum ndest (in Unkenntnis des Streitgegenstands) ableiten
| &Bt, nornmal erwei se nicht als nachstliegender Stand der
Techni k geei gnet, unabhangi g davon, wi e viele Merkmal e
es mt dem Streitgegenstand geneinsam hat. Dies ist hier
der Fall und folglich stellt D1 keinen zutreffenden
Stand der Techni k dar, der einen korrekten Ausgangspunkt
fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit mttels
des Auf gabe-LOsungs- Ansatzes, der im EPA Ublicherweise
angewendet w rd, bieten kann, denn di ese Druckschrift
konnte nur unter ruckschauender Betrachtung bei Kenntnis
des Pat ent gegenst ands ausgewdhlt und zi el geri chtet
interpretiert werden.

Auf Grund der O fenbarung im Streitpatent und mangel s
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gegent ei |l i ger Ausfidhrungen der Beschwerdegegnerin sieht
di e Kammer keine G inde, von der durch die Einspruchs-
abteilung formulierten Aufgabe, auf die die Beschwerde-
fahrerin in ihrer Beschwerdebegrindung hi ngewi esen hat,
abzuwei chen und i hre L6sung anzuzwei fel n.

AulRerdem ergi bt sich aus den in den Abschnitten 6.7 bis
6.9. 6 ausgefiuhrten G unden klar, dall von der

Beschwer degegnerin ni cht Uberzeugend dargel egt worden
ist, i) weshalb D1 die LOsung ei ner Aufgabe, die in

di eser Druckschrift uberhaupt nicht in Betracht gezogen
wor den ist, nahegel egt haben soll, ii) noch dazu durch
ei ne Zusanmensetzung, wie sie in Anspruch 1 des
Streitpatents definiert worden ist und wel che auf der
Ver wendung besti mter Fettsaurenethyl ester (FME) beruht,
die in D1 nicht offenbart worden sind.

D esel ben Grinde treffen auch auf die Anspriche 3 bis 6,
8 und 9 zu, deren Gegenstande auf dem Ei nsatz dersel ben
FME beruhen und di esel be Aufgabe | 6sen.

Dar iber hinaus gi bt D1 keinerlei H nweis, dal in einem
Bindem ttel systemder im Streitpatent definierten Art
ni cht nur gemalR den vorstehend genannten Ansprichen eine
Reduzi erung der Menge hochsi edender aromati scher
Losungsm ttel zu erreichen ist, sondern gemal3 den
Anspriuchen 2 und 7 sol che Losungsmttel vollig
ausgeschl ossen werden kdnnen. Diese Feststellung steht
auch mt der Tatsache i m Ei nklang, dalR di e Beschwerde-
gegnerin kei nen Anl a3 gesehen hat, gegen die von der

Ei nspruchsabtei l ung erl assene Entscheidung ihrerseits
Beschwerde zu er heben.

Da die Parteien in di esem Beschwerdeverfahren keinerl ei
auf anderen im Einspruch zitierten Druckschriften
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beruhende Argunente vorgetragen haben, sieht die Kanmer
kei ne Grunde, von den Feststellungen der Einspruchs-
abtei lung dazu in ihrer Entschei dung abzuwei chen.

7. Di e Kanmer ist daher zu der Uberzeugung gekommen, daR
der Cegenstand der Anspriche gemal3 Hilfsantrag 1 die
Bedi ngungen des EPU erfillt.

8. I n Anbetracht der Tatsache, dalR Hilfsantrag 1 der

Beschwerdef threrin erfolgreich ist, erdbrigt sich die
Bef assung der Kamer mt Hilfsantrag 2.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wird entschieden

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Ei nspruchsabteil ung
zurickverw esen mt der Auflage, das Patent auf der

G undl age der fol genden Unterl agen aufrechtzuerhalten

- Anspriche 1 bis 9 gemal3 Hi I fsantrag, eingereicht am
20. Septenber 2000,

- eine noch daran anzupassende Beschrei bung.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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