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Sachverhalt und Antréage

Die Erteilung des européischen Patents Nr. 0 295 736,
angenel det am 2. Juni 1988 unter Beanspruchung ei ner
DE-Prioritat vom 17. Juni 1987, wurde am 17. August
1994 bekannt gemacht .

. Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben von den Firnen
Lord Corporation (Ei nsprechende I) am 16. M 1995 und
Henkel KGaA (Ei nsprechende I1) am 17. Mai 1995, und
gest it zt auf di e Bestinmmungen des Artikels 100 a) EPU
(bei de Ei nsprechende) sow e auch des Artikels 100 b)
und c¢) EPU (Ei nsprechende I) der Wderruf des Patents
i n sei nem gesant en Unfang beantragt.

L1l Di e Einspriche stutzten sich insbesondere auf fol gende
Dokunent e:

El: US-A-4 119 587,
E2: EP- A-0 051 790;

E3: "Hypal on® Lat ex HYP-605", Firmenprospekt der
Bur ke Pal masson Chem cal Conpany;

E4: Du Pont Technical Services Report "Hypal on®
Lat exes" datiert Juni 84;

E5: Arthur H. Landrock, "Adhesives Technol ogy
Handbook, Noyes, New Jersey, 1985, Seiten 183
bis 185, 189;

E7: US- A-4 483 962;

E8: DE- A-2 654 352;
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E9: DE- A-3 035 181; und

E10: DE- A-3 508 176.

| V. Mt ihrer am8. April 1997 mindlich verkindeten und am
30. April 1997 schriftlich begrindeten Entschei dung
wi derrief die Einspruchsabteilung das Patent mt der
Begr tndung, dafR Anspruch 1 der Bestimmung des
Artikels 123 (2) EPU zuwi derlaufe, weil sein Gegenstand
tuber den Inhalt der ursprunglich eingereichten Fassung
hi nausgehe.

V. Cegen di ese Entscheidung | egte die Patentinhaberin am
18. Juni 1997 Beschwerde ein.

V. Mt der Entscheidung T 666/97 vom 1. Oktober 1999
ent schi ed di e Beschwerdekamer, dal die Anspriche 1
bis 4 des in der mindlichen Verhandl ung vom 1. Okt ober
1999 vorgel egten Hi |l fsantrags di e Erforderni sse der
Absatze (2) und (3) des Artikels 123 EPU erfill en.

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags |lautete wie folgt:

"Haftm ttel zum Verbi nden von natdrlichen und

synt heti schen El astonmeren mt netallischen und

ni chtmetal I i schen Substraten unter

Vul kani sat i onsbedi ngungen auf Basi s walri ger

Di spersi onen, wel ches einen organi schen pol ynmeren
Fil mbil dner, eine aromati sche Pol ynitrosoverbi ndung,
ei nen Coaktivator sow e gegebenenfalls ubliche

haf t ver besser nde Zuséatze, Fullstoffe und
Verarbeitungshilfsmttel enthalt, dadurch

gekennzei chnet, dal di e walri ge D spersion
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100 CGew. - Teil e ei nes organi schen pol yneren Fil nbil dners
in Formvon chl orsul foni ertem Pol yet hyl en,

5 bis 100 Gew. -Teil e einer aromati schen

Pol yni t rosover bi ndung,

5 bis 100 Gew. -Teile des aus Diallylacrylamd oder
Phenyl en- bi s- mal ei nsdurei m d bestehenden Coaktivators
SOW e

O bis 200 Gew. -Teil e haftverbessernde Zusatze enthéalt."

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 4 betraffen besondere
Ausf Uhrungsfornmen des Haftmttel s gemal3 Anspruch 1

Da di e sachliche Prafung der Einspriche von der

Ei nspruchsabt ei | ung noch nicht abgeschl ossen worden
war, wurde di e Angel egenheit zur weiteren Entschei dung
an die Vorinstanz zuruckverw esen.

Mt ihrer am 30. Juni 2000 mindlich verkindeten und am
19. Juli 2000 schriftlich begrindeten Entschei dung
hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geanderten
Fassung aufrecht. Diese Entscheidung grindetete sich
auf die von der Patentinhaberin mt Schreiben vom

27. April 2000 eingereichten Anspriuche 1 bis 4, die den
Ansprichen 1 bis 4 des in der mindlichen Verhandl ung
vom 1. Oktober 1999 vorgel egten Hi | fsantrags

ent sprachen.

Di e Einspruchsabteilung entschied, dall das Streitpatent
die Erfordernisse des Artikels 83 EPU erfiillt. Sie
vertrat die Meinung, dal3 die beweispflichtige

Ei nsprechende ni cht ausrei chend dargel egt habe,

i nwm efern der Fachmann bei der Bereitstellung der im
Anspruch 1 aufgelisteten D spersion auf groéRere
Schwi eri gkeiten stofRen kénne. Sie war der Auffassung,
dalR di e Konponente gendald Anspruch 1 als Individuen oder
al s so enge generische G uppe definiert werden, dal
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nicht vorstellbar ist, dal der Fachmann sel bst ohne
Her anzi ehung der Beschrei bung di e Di spersionen nicht
herstell en kdnnt e.

Si e erkannte die Neuheit des Gegenstands der

Anspriche 1 bis 4 gegenuber dem Dokunent E1 an, da das
Mer kmal "walrige Dispersion” in di esem Dokunent nicht
of fenbart ist.

Da das Streitpatent ein Haftmttel in walriger

Di spersion weiterentw ckelte, betrachtete die

Ei nspruchsabt ei | ung das Dokunent E8, das sich ebenfalls
auf eine walri ge Dispersion bezog, als den
nachstl i egenden Stand der Techni k. Di e beanspruchten

Di spersi onen unterschi eden sich von E8 durch die

Ver wendung ei nes anderen Cokat al ysators.

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung bestand die
gegenuber E8 zu | 6sende Aufgabe nicht nur darin, die
Ver wendung toxi scher Phosphonsaureester zu vernei den,
sondern auch darin, die Hafteigenschaften zu

ver bessern. Da di ese Aufgabe in den Dokunenten E1l

und E3 nicht angesprochen w rd, bestand keinerl ei
Anregung E8 mt E1l oder E3 zu konbinieren, und die
erfinderische Tatigkeit fuar die Anspriche 1 bis 4 wrde
aner kannt .

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung ware man zur
gl ei chen Schl ul3f ol gerung gekommen, wenn man in
unzul dssi ger Weise E1 als néachstliegenden Stand der
Techni k gewadhlt hatte.

Cegen di ese Entschei dung wurde von der Ei nsprechenden
(Beschwer def Ghrerin 1) am 28. Septenber 2000 und von
der Ei nsprechenden |l (Beschwerdefihrerin Il) am
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13. Septenber 2000 Beschwerde eingel egt. D e Zahl ung
der Beschwer degebuhr erfol gte am 28. Sept enber 2000
(Beschwerdef dhrerin 1) und am 12. Septenber 2000
(Beschwerdef ihrerin I1).

I X. Mt der am 28. Novenber 2000 ei ngereichten
Beschwer debegr tndung w dersprach die
Beschwer def threrin | der Begrindung der Entschei dung
der Ei nspruchsabt eil ung:

i) Zur O fenbarung der Erfindung:

Anspruch 1 unfasse di e Verwendung von rohem

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en. Da di ese Konponente
wasser unl 6slich sei, missen Lésungsmttel oder Tenside
benut zt werden, um sie zu dispergieren. D ese seien
aber nicht offenbart.

Dar iiber hi naus sei di e Beschrei bung unklar. Ziel der
Erfindung sei die Bereitstellung von D spersionen, die
ni cht toxisch seien und die kein Lésungsmttel
enthalten. deichzeitig kdonnen aber diese D spersionen
bis zu 15% L6ésungsmittel und toxische Bl eisal ze
ent hal ten.

ii) Zur Neuheit:

Es gabe kei ne Unterschi ede zwi schen der trockenen
Zusamenset zung gendld Anspruch 1 und der trockenen
Zusamenset zung genmall E1l.

Aus Dokument E5 sei ersichtlich, dall Wasser ein
dblicher inerter Trager sei. Daher sei Wasser als
"inerter Trager" inplizit in El1 mtoffenbart. Deshalb
sei der GCegenstand des Anspruchs 1 nicht neu
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iii) Zur erfinderischen Tatigkeit:

El sei der nachstliegende Stand der Techni k, gegeniber
dem di e techni sche Aufgabe darin zu sehen sei
organi sche LOosungsmittel zu vernei den

D ese Aufgabe sei durch die Mdifizierung von El1
gemalR E5 (Verwendung von Wasser als Trager) in
nahel i egender Wi se gel 6st.

Sel bst wenn man, w e di e Einspruchsabteilung, von E8
al s nachstli egendem St and der Techni k ausgi nge, und die
t echni sche Auf gabe darin sdhe, den Einsatz von

t oxi schen Phosphonsé&ureestern zu vernei den und
gleichzeitig die Haftei genschaften zu verbessern, sei
es nahel i egend di e toxi schen Phosphonsé&ureester durch
Phenyl en- bi s-nmal ei nsdurei md zu ersetzen.

Di e Verbesserung der Hafteigenschaften sei nicht
Uberraschend (siehe El1), da diese Eigenschaften nur von
der trockenen Zusanmensetzung abhangi g seien (siehe
Affidavit von Herrn Douglas H Mwey, vom 15. Novenber
2000, und den bei gefligten Laborbericht, beide

ei ngereicht mt der Beschwerdebegrindung).

Dar tiber hi naus seien vorteil hafte Ei genschaften, die
sich aus einem Vergleich mt demHaftmttel (C) in
Tabell e 1 des Streitpatents ergeben, bedeutungslos, da
di e genaue Zusamenset zung des Haftmttels (C) nicht
angegeben sei .

In der am 28. Novenber 2000 ei ngereichten
Beschwer debegr indung fihrte di e Beschwerdef Ghrerin |
i mwesent!lichen aus:
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i) Zur Neuhei t:

I n den Entschei dungen G 2/88 und G 6/ 88 sei

kl argestel It worden, dafll ei ne beanspruchte Erfindung
nur dann neu sei, wenn sie zum ndest ein wesentliches
techni sches Merkmal enthalte, durch das sie sich vom
Stand der Techni k unt erschei de.

Der Anspruch 1 unterscheide sich von E1 nur durch das
Merkmal , dalR die Dispersion walBrig sei und nicht auf
ei nem or gani schen LOsungsmittel basiere.

D eses Merkmal sei aber unwesentlich. Die Stoffklasse
des inerten Tragers spiele keine Rolle, wenn es darum
gehe, Elastonere mt netallischen und nichtnetallischen
Substraten unter Vul kani sati onsbedi ngungen zu
ver bi nden. Die Menge des Tréagers sei ebenfalls nicht
kritisch.

Daher seien die Anspriche 1 bis 4 durch El
neuhei t sschadl i ch getroffen.

ii) Zur erfinderischen Tatigkeit:

Auf grund seiner stofflichen Zusammenset zung und dem
ubl i chen Austausch von organi schen Losungsmttel n gegen
Wasser sei E1 als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen.

D e Auf gabe bestehe darin, die Nachteile von

or gani schen Fl Gssigkeiten zu vernei den (Toxizitat,
Brennbarkei t, Umnel t bel astung). D ese Aufgabe sei nicht
gel 6st worden, da Anspruch 1 die Verwendung von
Losungsm ttel n nicht ausschlielBe. Sie seien vielnehr
ausdr ackl i ch zugel assen (siehe Seite 4, Zeilen 45

und 46). Dartber hinaus sei es fur einen Chem ker eine
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Trivialitat, organische, inerte Flissigkeit gegen
Wasser auszutauschen. Daher |iege keine erfinderische
Tati gkeit vor.

Di e Beschwer degegnerin w dersprach in ihren
Beschwer deer wi derungen (Ei ngaben vom 1. Juni 2001 und
18. Novenber 2002) dem Vorbringen der
Beschwer def Ghrerinnen | und Il. Dariber hinaus reichte
sie mt der Eingabe vom 18. Novenber 2002 zwei
Anspruchséat ze als Hil fsantrédge sowi e di e fol genden
Dokunent e ei n:

E11: Dekl arati on von Dr. Stefan Dehni cke vom
14. Novenber 2002;

E12: Dekl arati on von Peter J. Jazenski vom
12. Novenber 2002;

E13: Trocknungs- Schema von Ldsemttel und walrigen
Syst enen; und

E14: H Warson "Synthetic Resin Emul sions", Ernest
Benn Limted, London, 1972, Seiten 140 bis 159.

D e Argumente der Beschwerdegegnerin kénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

i) Zur Ausf uhr barkei t:

Der Fachmann koénne das erfindungsgenile Haftm ttel
herstell en, denn die Inhaltstoffe und die
Zusamenset zung des Haftmttels seien in der Schrift
des Streitpatents eindeutig und vol |l standi g of fenbart
(siehe Seite 2, Zeile 47 bis Seite 4, Zeile 47 und die
Ausf Uhrungsbei spi el e). Dispergierverfahren gehéren zum
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al | genmei nen Fachwi ssen. Aul3er dem gébe di e Beschrei bung
hi nrei chende Anwei sungen zur Herstellung der Di spersion
(siehe Seite 4, Zeile 55 bis Seite 5, Zeile 9).

Bezuglich der Schwi erigkeiten bei der Ausfihrung, da
chlorsul foniertes Pol yethylen nicht in Wasser |8slich
sei, bew esen di e Dokunmente E3 und E4 dal3 Di spersionen
von chl orsul foni ertem Pol yethylen am Prioritéatstag im
Handel gewesen seien und deren Herstellung bekannt
gewesen sei

ii) Zur Neuheit:

Dokunment E1 offenbare Haftm ttel auf Basis organi scher
Losungsm ttel als Tréager. Alle Beispiele beinhalten
or gani sche Loésungsmttel.

Es sei durch die Erklarungen von Herrn Dr. Dehnicke
(E11l) und von Herrn Jazenski (E12) bestéatigt worden,
dall E1 weder explizit noch inmplizit Wasser als Trager
of fenbare. Wasser konne nicht als inerter Trager im

Si nne des Dokunents El1 interpretiert werden, da es zur
Hydrol yse der Sul fonylchlorid-Reste in dem

chl orsul fonierten Pol yethylen fuhren kénne.

Das Merkmal "walrige Di spersion” sei ein wesentliches
Mer kmal der Erfindung und solle bei der Priufung der
Neuheit bertcksichtigt werden.

iii) Zur erfinderischen Tatigkeit:
Dokunent E8 sei der nachstliegende Stand der Techni k.
Cegenuber E8 bestehe di e Aufgabe, ein walriges

Haftmttel mt chlorsul foniertem Pol yethylen als
Fi |l mbi |l dner herzustellen, wel ches bessere Ei genschaften
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habe und gl eichzeitig den Einsatz der toxischen
Phosphonséaur e- und Phosphonsaureparti al ester vernei de.

Aus E8 sei kein Hi nweis auf einen Austausch der
Phosphonséaur e- und Phosphonséaureparti al ester durch
i rgendwel che anderen Hil fsstoffe zu ent nehnen.

Di e Fil nbil dungsei genschaften ei ner walrigen
Haft m tt el di spersion kénnen nicht mt denen einer
Haftm ttel | 6sung (siehe E13 und E14) verglichen werden.

Ei ne Ubertragung eines Haftmttels auf Basis

organi scher Losungsmttel auf ein anal oges System auf
Wasserbasis sei daher nicht trivial und basiere auf
ei ner rickschauende Betracht ungswei se.

D e Verwendung der erfindungsgenafRen Coakti vat oren
bew rke ei ne unerwartete Verbesserung der
Haf t ei genschaft en gegentber den Fornulierungen aus ES.

Di e Dokunmente E5, E7, und E9, die walrige
For mul i erungen of f enbaren, gaben keinen H nweis auf die
beansprucht en Formul i erungen.

D e Dokumente E2 und E10 befassen sich nur mt

organi schen Haftmtteln, und die Dokunente E3 und E4
nur mt den Eigenschaften und der Herstellung von
Hypal on® Lat ex.

Der Gegenstand der Anspriche des Hauptantrages sei
daher erfinderisch gegentuber den Dokunmenten E1 bis E5
und E7 bis E10.

Mt ihrer Ei ngabe vom 18. Novenber 2002 reichte die
Beschwerdef Uhrerin | ein Affidavit von Frau Pat \Warren
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(E15) ein und kundigte an, dalR ihr Sachverstandi ger,
Herr Douglas H Mwey, in der fur den 18. Dezenber
2002 angeset zten mindl i chen Verhandl ung vortragen w rd.
Dar ber hi naus benméngelte sie die Kl arheit des
Anspruchs 1 anhand von Argunenten, die wie fol gt
zusamengef alit werden kdnnen:

Nach Artikel 102 (3) EPU niisse gepriift werden, ob die
i m Ei nspruchsver fahren vor genonmmenen Anderungen zu

ei nem Ver st oR gegen ein Erfordernis des Uberei nkormens
ei nschlieRlich Artikel 84 EPU fihren.

Gemall dem Anspruch 1 solle die wal3ri ge D spersion 100
Gewi chtsteil e ei nes organi schen pol yneren Fil nbil dners
in Formvon chl orsul foni ertem Pol yet hyl en ent hal ten

GemalR dem Anspruch 2 enthalte der organi sche
Fi |l mbi | dner zusatzlich
Vi nyl chl ori d/ Vi nylidenchl ori d/ Acryl saur e- Copol yneri sat .

Es sei daher unklar, ob der organische Filnbildner nur
aus chl orsul foni ertem Pol yet hyl en bestehe. Diese

Unkl arheit wurde durch die verschi edenen Angaben in der
Beschrei bung verstarkt (siehe Seite 2, Zeile 52,

Seite 3, Zeilen 5 bis 15, Seiten 3/4 und die Beispiele
(Haftmttel (A) und Haftmittel (B)).

XI1l. Mt ihrem Schrei ben vom9. Dezenber 2002 reichte die
Beschwerdef threrin | das fol gende Dokument ein:

E16: US-A-4 167 500.
XI'V. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin in ihren Schreiben

vom 10. Dezenber 2002 und vom 11. Dezenber 2002 kann
wi e fol gt zusammengef alit wer den
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i) In ihrer Entscheidung vom 1. Oktober 1999 habe die
Beschwer dekammer di e Anspriche 1 bis 4 genmal3 dem
H | fsantrag als den Erforderni sse des
Uber ei nkommens beziiglich Artikels 123 EPU geniigend
gewertet. Die Klarheit dieser Anspriche sei von der
Kanmer Uberpriaft worden. Hinsichtlich Artikel 123
und 84 EPU sei daher dies res judicata. AuRerdem
konne di e durchgef iihrte Anderung, d. h. die
Streichung des Merkmal s "ei ner waldri gen Di spersion”
kei ne Kl arhei t sméangel bezuglich der
Fest st of f zusanmenset zung verur sacht haben.

ii) Beziglich Artikel 83 EPU sei die Beweispflicht fir
di e mangel nde O f enbarung bei der Ei nsprechenden.

Dar tiber hi naus beantragte sie in i hrem Schrei ben
vom 11. Dezenber 2002, ihren Sachverstandi gen

Herrn Dr. Dehnicke, zu gestatten, in der nindlichen
Ver handl ung zu den Themen Neuheit, Erfindungshohe

[ sic] und Ausf Uhrbarkeit vorzutragen

In der am 18. Dezenber 2002 abgehal t enen nuindl i chen
Ver handl ung vertieften die Parteien i mwesentlichen
i hre bereits schriftlich vorgetragenen Argunente.

Di e Beschwerdef ihreri nnen beantragten, die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben
und das Patent zu wi derrufen

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden

zur ickzuwei sen und das Patent aufgrund der mt der

Ei ngabe vom 27 April eingereichten und am 29 April 2000
ei ngegangenen Anspriche oder hilfsweise eines der zwei
mt der Eingabe vom 18. Novenber 2002 eingereichten

Hi | f santrage aufrechtzuerhalten
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Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerden sind zul assi g.

Haupt ant r ag

2.2

2.3

0503.D

Ver f ahrensrechtl i che Fragen

Der Antrag der Beschwerdefihrerin | auf Zul assung
nundl i cher Ausf dhrung durch Herrn Douglas H Mw ey

wur de ei nen Monat vor der mindlichen Verhandl ung
gestellt. Dariber hinaus reichte die

Beschwerdef threrin | in der schriftlichen Phase des
Beschwer deverfahrens ein Affidavit von Herrn Dougl as

H Mwey ein, in demer zur Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit Stellung nahm

Daher ist die Kamrer zu der Auffassung gekommen, dal
Herr Douglas H Mw ey mindliche Ausfidhrungen zu

t echni schen Fragen machen kann (cf. G 4/95, Abl. EPA
1996, 412; Entscheidungsfornel 3b.i und 3b.ii).

| m Gegensat z dazu wurde der Antrag der

Beschwer degegnerin auf Zul assung niindl i cher Ausf Ghrung
durch Herrn Dr. Dehnicke erst eine Wche vor der

anber aunt en mindl i chen Ver handl ung gestellt. Aus di esem
G und war die Beschwerdefihrerin | gegen die Zul assung
di eses Antrags. Es wurden von den Beschwerdegegnerin
auch kei ne besonderen Unstande fir die verspatete
Ankindi gung gel tend genmacht, die einen Vortrag von
Herrn Dr. Dehnicke hatten rechtfertigen kdnnen, so dafl}
di e Kammrer entschied, den Antrag der Beschwerdegegnerin
zur uckzuwei sen (cf. G 4/95, Entschei dungsfor nel

3b.iii).
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In i hrem Schrei ben vom 18. Novenber 2002 bendéngelte die
Beschwerdef hrerin | die Klarheit des Anspruchs 1 im
Li cht e des abhéngi gen Anspruchs 2.

Anspruch 1 entspricht aber dem Anspruch 1 des

H | fsantrags, der in der mindlichen Verhandl ung vom
1. Oktober 1999 vor der Beschwerdekammer in der Sache
T 666/ 97 ei ngereicht wurde.

I n ihrer diesbeziglichen Entscheidung stellte die

zust andi ge Kammer fest, dall die Anspriche 1 bis 4 des
Hi | fsantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
und (3) erfullen. Da die sachliche Prufung der

Ei nspriche von der Ei nspruchsabteilung zu di esem
Zei t punkt noch nicht abgeschl ossen worden war, hat die
zust &ndi ge Kammer di e Angel egenheit entsprechend
Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Entscheidung an die
Vorinstanz zuruckverw esen (cf. T 666/ 97,

Ent schei dungsgrinde 4 und 5.)

Es trifft zu, dal sich die Entscheidung T 666/ 97 nicht
explizit mt der Frage der Klarheit des wiahrend des
Beschwer dever fahrens nodifizierten Anspruchs 1 des

Hi | f santrags befalit.

Es ist aber klar, daB mt dem Begriff "sachliche

Pruf ung der Ei nspriuche"” (Entscheidungsgrinde 5.), die
zust andi ge Kamrer den Rahnen der weitere Prifung
definiert hat. Die Einspriche waren aufgrund

Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPU erhoben worden.
Von di esen Grinden hatte die Einspruchsabteilung den

Ei nspruchsgrund beziglich Artikels 100 c) gepruft und

i hre Entschei dung wurde durch di e Entscheidung T 666/ 97
auf gehoben. Dies bedeutet, daR die weitere Priufung der
Ei nspriche auf Basis des am 1. Cktober 1999 vorgel egten
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Hi | f santrags auf die verbliebenen Ei nspruchsgrinde
unter Artikel 100 a) und 100 b) EPU ei ngeschr ankt
werden soll, und dal3 die Frage der Klarheit des
nodi fi zierten Anspruchs 1 durch die imFalle T 666/97
zust &ndi ge Kammer inplizit bertcksichtigt worden ist.

Daher besteht fir die Kammer kein Anl aR die Kl arheit
des Anspruchs 1 weiter zu prifen

Ber icksi chti gung verspatet eingereichter Beweismttel

Von den erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens

ei ngerei chten Dokunmenten E11, E12, E13, E14, E15

und E16 halt die Kammer nur das Dokunment E14, das die
Unt erschi ede in der Filnbildung zw schen
Haftm ttel | 6sungen und Haftm ttel di spersionen
beschrei bt, prima facie fur hochrel evant fir den

Ver f ahr ensausgang.

Die restlichen Dokunmente E11, E12, E13, E15 und E16
werden gemaR Artikel 114 (2) EPU als verspatet nicht in
das Verfahren eingefihrt.

Ausf Uhr bar kei t

H nsichtlich der Ausfuhrbarkeit der Erfindung wird im
Arti kel 100 b) EPU auf das europii sches Patent Bezug
genomen. Daher nuf3 di e gesante Beschrei bung in

Bet racht gezogen werden, um das Vorliegen einer

mangel nden Ausf Uhrbarkeit im Sinne des Artikels 100 b)
EPU dar zut un

I mvorliegenden Fall sind die Inhaltstoffe und die
Zusamenset zung des Haftmttels in der Patentschrift
of fenbart (siehe Seite 2, Zeile 47 bis Seite 4,
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Zeile 47). In di esem Zusanmenhang bewei sen die von der
Beschwerdef threrin |I selbst zitierten Dokunente E3
und E4, dalR Di spersionen von chlorsul foniertem

Pol yet hyl en am Prioritatstag i m Handel waren, und dafl
deren Herstellung bekannt war.

Abgesehen davon, dal3 Di spergierverfahren zum

al | genei nen Fachw ssen gehodren, gi bt die Beschrei bung
hi nrei chende Anwei sungen zur Herstellung der Di spersion
sowohl in Form einer allgeneinen Lehre (siehe Seite 4,
Zeile 55 bis Seite 5, Zeile 9) als auch in Form

spezi fischer Ausfihrungsbei spiele, deren Ausfihrbarkeit
von den Beschwerdef dhrerinnen nicht in Frage gestellt
wor den i st.

Aus di esen Grinden ist die Kammer zu der Auffassung
gel angt, dall die Patentschrift die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU erfullt.

Neuhei t

Dokunment E1 ist das einzige Dokunent, das von den
Beschwer def Ghreri nnen al s neuheitsschadlich fir den
CGegenstand des Anspruchs 1 geltend gemacht worden ist.

Dokunment E1 beschrei bt Haftmttel zum Verbi nden von
El astomeren mit netallischen Substraten. D ese
Haftmttel bestehen i mwesentlich aus:

i) 100 CGewi chtsteil en m ndestens eines hal ogenierten
Pol yol ef i ns,

ii) 1 bis 200 Gewi chtsteil en m ndestens einer
aromat i schen N trosoverbi ndung,
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iii) 10 bis 150 Gewi chtsteil en m ndestens eines
Bl ei sal zes ei ner Phosphorsaure oder einer
organi schen Di carbonsaure oder eines organi schen
Saur eanhydri ds,

iv) 0 bis 25 Gewi chtsteilen m ndestens eines
Mal ei nsaurei mds, und

V) eineminerten Verdiunnungsmttel in einer solcher
Menge, dalR der Feststoffgehalt zw schen 5 und 80
Prozent betragt (siehe E1, Anspruch 1).

OGowohl E1 di e Verwendung von chl orsul foniertem

Pol yet hyl en al s hal ogeni ertem Pol yol efin (siehe
Anspruch 8; Beispiele 1 und 2), von

Pol yni t rosover bi ndungen und vom Phenyl en- bi s-

mal ei nsaureimd (siehe Beispiele | und Il; Spalte 4,
Zeile 24 bis Spalte 5, Zeile 2; Spalte 5, Zeilen 32
bis 35) beschreibt, handelt es sich bei demHaftmttel
von Anspruch 1 des Hauptantrags um ei ne walri ge

Di spersion, die aus einer spezifischen Konbi nati on aus
chl orsul foni ertem Pol yet hyl en, Pol yni trosover bi ndungen
und Phenyl en-bi s-mal ei nsdureimd in besti mten Mengen
i n Wasser zusammengesetzt ist. Die spezifische

Konbi nati on di eser drei Konponenten als sol che ist
jedoch in E1 nicht genannt, geschweige denn als

Di spersion in Wasser. Schon aus di esem G und kann E1
den Cegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschadlich
vor wegnehnen.

Dar ber hinaus ist es unstrittig zw schen den Parteien,
dalR di e Verwendung von Wasser als inertes
Verdinnungsm ttel "expressis verbis" in ELl nicht

auf taucht .
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Dem Argument der Beschwerdefihrerin |, dall der Begriff
"inertes Verdiunnungsmttel” in E1 fir den Fachmann
inmplizit Wasser m tunfalit, kann aus fol genden G unden
ni cht gefol gt werden

Ei nerseits enthalt E1 keinerlei Hi nweise fur die
Verwendung von Wasser als Verdunnungsmittel. Im
Gegenteil, E1 enthalt nur eine Liste von organi schen
Losungsmtteln, die als Verdinnungsmttel besonders
geeignet sind (siehe Spalte 5, Zeilen 49 bis 56). Auch
in den Beispielen von E1 werden nur organi sche
Losungsm ttel verwendet.

Andererseits kann Wasser nicht unter die Definition
"inertes Verdinnungsmttel"” fallen, da es zur Hydrolyse
der Sul fonyl chlorid-Reste in dem chlorsul fonierten

Pol yet hyl en fdhren kann.

Aus Dokunment E5 geht zwar hervor, dald Haftm ttel auf
Wasser basi s bekannt sind. E5 hat aber keinen Bezug zu
dem aus E1 bekannten Haftmi ttel und enthalt aulerdem
kei nen H nwei s auf die Verwendung von chl orsul foniertem
Pol yethylen fir Haftmttel auf Wasserbasis.

Daher kann es daraus nicht geschl ossen werden, dalR far
den Fachmann eindeutig ist, auch wenn er E5 mtgel esen
hatte, dal der Begriff "inertes Verdinnungsmttel" in
El inplizit Wasser unfalt.

Das Argument der Beschwerdefihrerin |11, dal das Merknal
"walrige D spersion” fur die Pridfung auf Neuheit nicht
ber ticksi chti gt werden soll, da dieses Merknmal nicht
erfindungswesentlich ist, ist ebenso unzutreffend. Aus
der Beschrei bung der Patentschrift geht es eindeutig
hervor, dall di eses Merkmal zu den
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erfindungswesent!lichen Merknmal en gehort: es ist ja das
Ziel der Erfindung, ein Haftmttel auf walriger Basis

zu entw ckel n, das in seiner Leistungsféahigkeit den

| 6sungsmittel haltigen Haftmtteln entspricht und deren
anwendungst echni sche Nachteil e verneidet (cf. Seite 2,
Zeil en 43 bis 46).

Aus di esen G iunden kommt di e Kanmmer zur
Schl uf3f ol gerung, dalR der Gegenstand des Anspruch 1 die
Kriterien des Artikels 54 EPU erfillt.

D e sel be Schl ul3fol gerung trift a fortiori auch auf die
abhangi gen Anspriche 2 bis 4 zu.

Nachst !l i egender Stand der Technik

Das Streitpatent betrifft Haftmttel auf Basis einer
walri gen Di spersion von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en
zum Ver bi nden von El astonmeren mt netallischen und

ni cht-nmetal | i schen Substraten unter

Vul kani sat i onsbedi ngungen.

Derartige Haftmttel sind aus E8 bekannt. E8 beschrei bt
Haftm ttel zum Verbinden von El astoneren m t
nmetal I i schen und nicht netallischen Substraten durch
Auf vul kani si eren (Anspruch 1; Seite 8, Absatz 4 bis
Seite 9, Absatz 1) auf Basis eines chlorsulfoniertes
Pol yethylens (Seite 5, Zeilen 28 bis 30), einer

Pol yni trosover bi ndung, und ei nes aus ei ner
Phosphonséaur e oder ei nem Phosphorsaureparti al ester
best ehenden Coaktivators. Das Haftmttel ist (w e das
des Streitpatents) als walrige D spersion
bereitgestellt. Der einzige Unterschied liegt im
Coaktivator: genmal3d E8 ei ne Phosphonsdure oder ein
Phosphonséaureparti al ester, gemal3 dem Streit patent
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Phenyl en- bi s- mal ei m d.

Zur Frage nach dem nachstli egenden Stand der Technik
wur den von den Parteien unterschiedliche Positionen
bezogen. Wahrend di e Beschwerdef Ghrerinnen | und |

i hre Argunentation zur erfinderischen Tatigkeit auf E1
auf baut en, sah di e Beschwerdegegnerin wi e auch die

Ei nspruchsabteil ung i n der angefochtenen

Zwi schenent schei dung E8 al s néchstli egenden Stand der
Techni k an.

Dokurment E1 beschrei bt zwar Haftmttel, die

chl orsul foni ertes Pol yet hyl en, aromati sche

Pol yni trosover bi ndungen und Phenyl en- bi s-

mal ei nsaurei md enthalten kénnen, w e aber in Punkt 4
(Neuheit) festgestellt, sind die Haftmttel aus El

ni cht auf WAsserbasis sondern auf Basis von organi schen
Losungsm tteln fornuliert worden.

W e aus der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
ersichtlich, befal3t sich das Streitpatent mt der

Wei t erent w ckl ung bekannter Haftmttel auf Basis
walri ger Dispersionen (Seite 2, Zeilen 15 bis 22 und 40
bis 46). Daher kommt als nachstliegender Stand der
Techni k nur ein Dokunent in Frage, das den

er fi ndungsgenéld angestrebten Zweck beschrei bt, und

di eses Dokument ist E8. Die bloRe Ahnlichkeit in der
stof fl i chen Zusanmenset zung ohne di e angestrebte

Ei gnung, d. h. Wasserbasis, schliel3t E1 als
nachstl i egenden Stand der Techni k aus.

Deshal b sieht die Kammer kei nen Grund von der

Betracht ungswei se der Beschrei bungsanl ei t ung

abzuwei chen, und E8 wird als néachstliegender Stand der
Techni k betrachtet.
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Auf gabe und LOsung

W e oben erwdhnt (Punkt 5.2) beschrei bt E8 walrige
Di spersionen, die chlorsul foniertes Pol yethyl en,
Pol yni trosover bi ndungen und Phosphor ver bi ndungen
ent hal ten.

I mEinklang mt Seite 2, Zeilen 15 bis 22 und 40 bis 46
des Streitspatents kann die zu | 6sende techni sche

Auf gabe darin gesehen werden, ein waldiriges Haftm ttel
mt chlorsul foniertem Polyethylen als Filnbildner
herzustel | en, wel ches bessere Ei genschaften aufwei st
und gl eichzeitig den Einsatz der toxischen
Phosphor ver bi ndungen ver nei det.

GemalR Anspruch 1 des Streitpatents wird di ese Aufgabe
durch di e Verwendung von Diallylacrylam d oder von
Phenyl en- bi s-mal ei nséaureimd anstelle der in E8
verwendet en or ganof unkti onel |l en Phosphonsauren bzw.
Phosphor saureparti al ester gel 6st.

Das Beispiel 2 (siehe Tabelle 1) auf Seite 6 des
Streitpatents zeigt, dal die erfindungsgenéalRen
Haftmttel (Haftmittel (A) und Haftmittel (B)) deutlich
bessere Haftei genschaften aufweisen als das

Haftmttel (C), das Vinyl phosphonsdure, einen

Coakti vator genmald E8, enthalt.

I n di esem Zusammenhang hat di e Beschwer def Ghrerin
vorgetragen, dafll diese Beispiele nicht relevant sein
kénnen, da insbesondere di e Zusamrenset zung des
Haftmttels (C) nicht angegeben ist.

Es ist zwar richtig, dalR das Streitpatent die
Zusamenset zung der Haftmttel (C) und (D) des
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Bei spiels 2 nicht explizit w edergibt. Nach Auffassung
der Kamrer kann aber di e Passage auf Seite 6, Zeilen 41
bis 43: "Zum Vergl eich wurden ein Haftmttel (C) auf
walri ger Basis, das als Coaktivator Vinyl phosphonsaure
enthalt, und ein Haftmttel (D), das keinen Coaktivator
enthalt, mtgepraft”, nur so interpretiert werden, dal
sich die Haftmttel (C und (D) im Wsentlichen nur
durch di e Wahl eines anderen Coaktivators

(Haftmttel (C)) bezi ehungswei se durch di e Abwesenheit
des Coaktivators (Haftmttel (D)) von den

Haftmtteln (A) und (B) unterscheiden.

D e Kammer konm daher zu dem Schl u3, dal3 di e oben
auf gef thrte Auf gabe durch di e Konbi nati on der Merkmal e
des Anspruchs 1 tatsachlich gel 6st w rd.

Erfinderi sche Tatigkeit

Es ist zu entscheiden, ob sich die patentgenmalRe Lésung
aus dem von den Beschwerdef Ghrerinnen herangezogenen
Stand der Techni k fir den Fachmann in nahel i egender
Wei se ergi bt.

Dokurment E8 | ehrt den Fachmann, dal3 di e Verwendung von
Phosphonséauren und Phosphonsaurepartial estern fir den
Erhalt von guten Haftei genschaften unentbehrlich ist
(siehe E8, Tabelle 1). Di ese Verbindungen sind namich
ei ne der drei wesentlichen Konponenten der Di spersionen
von E8 (Seite 6, letzter Absatz). Dariber hinaus ist
aus E8 kein Hi nweis auf einen Austausch der
Phosphonséaure und Phosphonséaureparti al ester durch
ander e Ver bi ndungen zu ent nehnen, geschweige mt dem
Zi el bessere Hafteigenschaften zu erhalten. Somt kann
aus E8 kei ne Anregung zur LOsung der techni schen

Auf gabe ent nommren wer den.
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Ahnliches gilt fiur die Dokunente E5, E7 und E9, die
zwar Haftmttel auf WAsserbasis beschrei ben, aber keine
Anregung zur Lo6sung der vorliegenden Aufgabe geben, da
si e weder die Verwendung von organof unktionellen
Phosphonséaur en oder Phosphorséaureparti al estern noch
deren Ersatz durch Diallylacrylam d oder Phenyl en-bi s-
mal ei nsaurei m d erwihnen.

We schon in Punkt 4. (Neuheit) erwdhnt, sind in E1 die
drei Haftm ttel konmponenten, d. h. chlorsul foniertes

Pol yet hyl en, aromati sche Pol ynitrosoverbi ndung und
Phenyl en- bi s-mal ei nsdurei m d i n ei nem organi schen
Losungsm ttel dispergiert. Aus der O fenbarung von El
ist zu folgern, dall die beschriebenen Haftmttel sehr
gute Haftei genschaften aufwei sen (siehe Spalte 3,
Zeilen 6 bis 9; Beispiele | und I1).

Es ist unstrittig, dalR die Haftei genschaften eines
Haftmttel s von dessen Feststoffzusamenset zung
abhéngig sind. Es ist aber ebenfalls unstrittig, dafl
di e Hafteigenschaften auch von den Fil nbil dungsei gen-
schaften der Haftm ttel zusanmenset zung abhangen.

I n di esem Zusammenhang zei gt E14 (siehe Seite 141,
Zeile 17 bis Seite 143, Zeile 5), dal sich die

Fi | mbi | dungsei genschaften ei ner walri gen
Haftm ttel di spersion von denen einer Haftmttel |l 6sung
unt er schei den

Es kann daher nicht von den guten fil nbil denden

Ei genschaften ei ner organi schen Losung und folglich von
deren guten Hafteigenschaften auf gute fil nbil dende und
haft ende Ei genschaften ei ner anal ogen walri gen

Di spersion geschl ossen werden. Wenn dies der Fall ware,
konnte man ja ohne weiteres jeglichen herkdm ichen
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Kl ebstof f fir Elastonere von organi schen Lésungsnitteln
ohne Ei genschaftsver|uste auf Wasser unstellen. Das
dies nicht der Fall ist, zeigt die Tatsache, dall es auf
dem Gebi et der Haftmttel fur Elastonere zwei
grundver schi edene Entw ckl ungslinien, namich

Haftm ttel auf Basis von organi schen Losungsmtteln
(siehe Dokunente E1, E2 und E10) und Haftm ttel auf
Wasserbasis (siehe E7, E8 und E9) gibt, was von den
Parteien nicht bestritten wirde.

Deshal b kann E1 dem Fachmann kei nerl ei Anregung geben
di e oben genannte Aufgabe durch den Austausch der
Phosphonséaure und Phosphonséaureparti al ester durch
Phenyl en- bi s-nmal ei nsdureimd zu | 6sen, da die

Haft ei genschaften eines Haftmttels auf Basis

organi scher Losungsmttel ohne rickschauende

Betracht ungswei se nicht auf Haftmttel auf WAsserbasis
Ubertragen werden konnen.

D e gl ei che Schl ul3f ol gerung gilt fur di e Dokunmente E2
und E10, die ebenfalls Haftmttel auf
Losungsm ttel basi s beschrei ben.

Dokunent E3 beschrei bt walrige Di spersionen, die ein
chl orsul foni ertes Pol yet hyl en und Phenyl en-bi s-

mal ei nsaureimd enthalten (siehe Seite 5 bis 6, Absatz
"Conpoundi ng"). Es enthalt aber keine H nweise, dal3 ein
Aust ausch von Phosphonsé&uren und Phosphonséur e-
parti al estern durch Phenyl en-bi s-nal ei nsaurei m d ei ne
Ver besserung der Haftei genschaften gegeniuber den
Formul i erungen aus E8 ernbglichen konnte.

Ebenso weni g kann ein solcher Hi nweis in E4 gefunden
wer den, da sich dieses Dokument nur mt den
Ei genschaften und der Herstellung von Latices aus
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chl orsul foni ert em Pol yet hyl en bef aldt .

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somt gegenuber
dem zitierten Stand der Techni k auf erfinderischer
Tatigkeit. Dasselbe trifft a fortiori auch fur die
abhangi gen Anspriche 2 bis 4 zu.

Daraus fol gt, dalR das Streitpatent genmdld Hauptantrag
die Erfordernisse des Artikels 56 EPU erfillt.

Bei dieser Sachlage war es nicht notwendig, die
Hi | f santr&dge der Beschwerdegegnerin zu prifen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerden werden zurickgew esen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzender

E. Gorgnmaier R Young
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