BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EURCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMTS CFFI CE DES BREVETS
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung
ENTSCHEI DUNG
vom 26. August 2004
Beschwer de- Akt enzei chen: T 0381/02 - 3.3.3
Annel denumrer : 94904623. 9
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0683806
| PC. Co8L 33/12
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Aushéartbare G ellmassen

Pat ent i nhaber:
Bl anco GvbH & Co. KG

Ei nsprechender:
Villeroy & Boch Wl | ness B. V.

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 54, 56, 84, 99, 100, 102, 112(1)
EPU R 29(4), 55c)

Schl agwor t :

"G olle Beschwerdekammer - Befassung (verneint)”

"Ei nspruchsgr tinde"

"Neuheit - (Hauptantrag: verneint, Hlfsantrag: bejaht)"
"Erfinderische Tatigkeit - Aufgabe und LOsung (Hi | fsantrag:
bej aht) "

Zitierte Entschei dungen:

G 0009/91, G 0010/91, T 0113/86, T 0009/87, T 0301/87,
T 0227/88, T 0472/88, T 0522/91, T 0759/91, T 0922/ 94,
T 0367/96, T 0648/96, T 0226/98, T 0274/98, T 0425/ 98,
T 0728/98, T 0410/99, T 0326/02

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03



9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0381/02 -

E

3.3.3

NTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwer dekamrer 3.3.3

Beschwer def tGhreri n:
( Ei nsprechende)

Vertreter:

Beschwer degegneri n:
(Pat enti nhaberi n)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

vom 26. August 2004

Villeroy & Boch Wellness B. V.
Dwazzi ewegen 13
NL- 9301 ZR Roden (NL)

Kei |l & Schaaf hausen

Pat ent anwal t e
Cronstettenstralle 66

D- 60322 Franfurt am Main (DE)

Bl anco GrbH & Co. KG
Fl ehi nger StraRe 59
D- 75038 Ober der di ngen (DE)

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwdlte

Uhl andstrafle 14
D 70182 Stuttgart (DE)

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung

des Europdi schen Patentams vom

25. Januar 2002 Uber die Aufrechterhaltung des
eur opdi schen Patents Nr. 0683806 in ge&dndertem
Unf ang, zur Post gegeben am 22. Februar 2002.

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender :
M tglieder:

R Young
A Daweritz
E. Dufrasne



- 1- T 0381/ 02

Sachverhalt und Antréage

2455.D

D e Bekannt machung des Hi nwei ses auf die Erteilung des
eur opai schen Patents Nr. 0 683 806 mt dem T Titel
"Aushartbare G elBmassen” auf die am5. Januar 1994 unter
Beanspruchung der Prioritéat einer deutschen Vorannel dung
(4304494) vom 15. Februar 1993 ei ngerei chte europai sche
Pat ent anmel dung Nr. 94 904 623.9 erfolgte am 5. August
1998 (Patentblatt 1998/32).

Die erteilte Fassung des Patents enthielt 16 Anspriche,
deren Anspriche 1, 2, 12, 13, 15 und 16 fol genden
Wortlaut hatten:

"1. Aushéartbare G eBmasse zur Herstellung von Kunststoff-
formeilen mt einer flissigen nononmeren Acryl at -
konponente, einem Anteil eines partikel fdrm gen
Kunststoffmaterials, einem Anteil eines partikel -

f orm gen anorgani schen Materials, wobei der

CGesant gehalt aus parti kel f 6rm gem Kunst st of f materi al
und parti kel f 6r m gem anor gani schen Material 45 bis

85 Gew. % vorzugswei se 60 bis 70 Gew. % der G ellnmasse
betragt, bei einem M ndestgehalt von 8 Gew. % des
parti kel f orm gen Kunststoffrmaterials, und ggf. mt

ei nem Vernet zungsm ttel

2. G elBmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
dall di e fl ussige nonomere Acryl at konmponente im
wesentlichen frei von vorpolymerisierter

Acryl at konponent e, insbesondere PMVA-Anteilen ist.

12. G eBmasse nach ei nem der Anspriche 1 bis 11, dadurch
gekennzei chnet, dall der Anteil des Vernetzungsmttels
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bis zu 6 Gew. % des Anteils an der nononeren
Acryl at konponent e betr agt.

13. Verfahren zur Herstellung einer G ellmasse nach ei nem
der Anspriche 1 bis 12 mit den Schritten

a) Herstellen eines partikel form gen Kunststoff-
mat eri al s;

b) Vorlegen einer flldssigen nononeren Acryl at -
konponente in ei nem Ruhrbehéalter, welche
gegebenenfal | s ein Vernetzungsmttel und/oder ein
Trennm ttel unfaldt;

c) Zugabe des gendld Schritt a) hergestellten Kunst-
stoffmaterials zu der nonomeren Acryl at konponent e
unter Ruhren und weiterem nachfol genden Ruhren
der M schung wahrend m ndestens ca. 20 M nuten;

d) Zugabe der restlichen Bestandteil e der G el3nasse,
i nsbesonder e des anorgani schen Materials und
gegebenenfal | s von Pi gnenten, Katal ysat oren,
Beschl euni gern etc. unter RUhren

15. Verwendung der G elBmasse nach ei nem der Anspriche 1
bis 12 zur Herstellung von Kunststoffornteilen fur
den Kichen- oder Sanitéarbereich, insbesondere
Arbeitsplatten fiur Kichen, Badewannen, Duschtassen,
Waschbecken oder dgl.

16. Kunststoffornteile hergestellt unter Verwendung ei ner

G eBmasse genéll ei nem oder nehrerer Anspriche der
Anspriche 1 bis 12."

2455.D
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D e abhéangi gen Anspriche 3 bis 11 betrafen spezielle
Ausgest al tungen der voranst ehenden Produktanspriche, der
abhangi ge Anspruch 14 eine sol che des Verfahrens-

anspruchs 13.

Gegen das Patent wurde am 5. Mai 1999 Ei nspruch

ei ngel egt und der Wderruf des Patents in vollem Unfang
beantragt, da der Patentgegenstand nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhe (Artikel 100 a) und

56 EPU). Die Einsprechende verw es dabei auf sieben

Druckschriften, darunter

D2: DE-C-2 627 081,
D4: EP-A-0 362 884 und
D6: WO- A- 92/ 03 497.

| m Lauf e des Ei nspruchsverfahrens wurden spater auch
noch Neuhei t sei nwdnde auf Basis der Druckschriften D2
und D6 (Artikel 54 (2) EPU) und ein Ei nwand unter

Arti kel 84 EPU hinsichtlich eines neuen Anspruchssatzes
er hoben, der vom Patentinhaber mt Schrei ben vom

18. Okt ober 2000 eingereicht worden war. Anspruch 1

di eses Anspruchssatz setzte sich aus den Merknmal en der
oben wi eder gegebenen Anspriche 1 und 2 zusamren. Die
restlichen Anspriche 2 bis 15 betrafen di e Gegenstande
und Ausf Uhrungsfornen der erteilten Anspriuche 3 bis 16
(vgl. Abschnitt I, oben).

Das Patent wurde mit einer am Ende einer nmindlichem
Ver handl ung am 25. Januar 2002 verkundeten Zw schen-
ent schei dung, deren schriftliche Begrindung am

22. Februar 2002 zur Post gegeben wurde, auf der

G undl age des Anspruchssatzes vom 18. Okt ober 2000 in
gedndert em Unf ang aufrechterhalten.
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Dabei wurde der Einwand nach Artikel 84 EPU zur lick-
gew esen, da Anspruch 1 lediglich die Konmbination aus
den Ansprichen 1 und 2 in ihrer so erteilten Fassung
darstellte und allein schon deshal b klar gewesen sei

Auch wurde di e Neuheit der beanspruchten aushartbaren

G eBmasse und des Verfahrens zu ihrer Herstellung

aner kannt, denn im Stand der Techni k, insbesondere in D2,
sei zunadchst stets ein PMVA-Sirup hergestellt bzw solch
ein Sirup eingesetzt worden. Di e Verwendung eines

sol chen Sirups fir die Viskositéatseinstellung komre

gemalR Streitpatent aber gerade nicht in Frage.

D e techni sche Aufgabe wurde definiert als die Bereit-
stellung einer Fornulierung fur eine G elBmasse und ei nes
Verfahrens zu i hrer Herstellung, bei dem auf den

zei tauf wendi gen Schritt der Sirupherstellung verzichtet
wer den konne (Streitpatent: Seite 2, Zeilen 27 bis 30).

Zur gefundenen LOsung di eser Aufgabe wurde ausgef ihrt:
"Dies fuhrt zu der Verhinderung eines zu schnellen

Absi nkens ei nes spezifisch schwereren anorgani schen

Fal | stof fs durch eine rasche Erh6hung der Viskositat der
G eBmassen- Di spersion, w e dies durch Beispiele und
Ver gl ei che gezeigt wird, s. neben den Bei spielen auch

S. 4, Zeilen 20 bis 25" (angefochtene Entscheidung I1.3).

D ese Ergebni sse wurden als uberraschend und al s das

Vor handensei n der erforderlichen erfinderischen

Tati gkeit stitzend angesehen, nachdem weder das
nachst | i egende Dokument D6 noch D2, noch die Ubrigen

Ent gegenhal t ungen, di e erfindungsgenafle Vor gehenswei se
hatten nahel egen kénnen. Zwar bezdgen sich D6 und D2 auf
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ei ne vergl ei chbare Aufgabe, die Verneidung des zeitauf-
wendi gen Herstellens eines Sirups werde jedoch weder in
D2 noch in D6 gel ehrt oder nahegel egt.

Fol glich gel angte die Einspruchsabteilung zur Auffassung,
dalR das Streitpatent in seinem gednderten Unfang den
Erf or der ni ssen des EPU geniige.

| V. Am 17. April 2002 erhob di e Ei nsprechende/ Beschwer de-
fahrerin unter gleichzeitiger Entrichtung der
vor geschri ebenen Gebuhr Beschwerde. In der am 25. Jun
2002 ei ngerei chten Beschwer debegrindung hielt die
Beschwer def ihrerin i hren Ei nwand fehl ender Kl arheit, den
f ehl ender Neuheit gegeniber der Entgegenhal tung D6 und
den mangel nder erfinderischer Tatigkeit unter H nweis
auf D6 sow e D2 aufrecht.

V. D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) unterstiuitzte
hi ngegen in ihrer Beschwerdeerw derung vom 12. Februar
2003 di e angefochtene Entschei dung und w dersprach dem
Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin in allen Punkten,
i nsbesondere verwi es sie darauf, dall ein Ei nwand unter

Arti kel 84 EPU kei nen Ei nspruchsgrund darstelle.

I n Schrei ben der Beschwerdefihrerin vom 14. August 2003
und 30. Juli 2004 und der Beschwer degegnerin vom

26. Juli 2004 bekraftigten die Parteien ihre jeweiligen
St andpunkte. I m Rahnen i hres Kl arheitsei nwands verw es
di e Beschwerdef threrin unter anderem auch auf die

Ent schei dung T 728/ 98 (ABI. EPA 2001, 319).

2455.D
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A/ Am 26. August 2004 fand eine nmindliche Verhandlung statt.

a) Aufgrund von Hi nwei sen der Kammer auf Mingel in der
Formul i erung der aufrechterhal tenen Fassung der
Anspriuche 1 und 5 (Anwesenheit des Ausdrucks "ca."
ohne Basis in der erteilten Fassung des Streitpatents)
| egte di e Beschwerdegegnerin eine neue Seite mt den
Anspriche 1 bis 5 vor, auf der die von ihr als
Schrei bf ehl er bezei chnet en Mangel beseitigt worden
waren. Di ese Anspriche 1 bis 5 bildeten zusamen m t
der aufrechterhaltenen Fassung der Anspriche 6 bis 15
di e Basis i hres Hauptantrags. Anspruch 1 dieses
Antrags lautete:

"1. Aushartbare G eBmasse zur Herstellung von Kunst -
stoffornteilen mt einer flussigen nononeren
Acryl at konponente, einem Anteil eines partikel -
fOorm gen Kunststoffrmaterials, einemAnteil eines
parti kel f 6rm gen anorgani schen Materials, wobei
der Cesantgehalt aus partikel f6rm gem Kunst st of f -
mat eri al und parti kel f r m gem anor gani schen
Material 45 bis 85 Gew. % vorzugsweise 60 bis 70
Gew. % der G ellmasse betragt, bei ei nem M ndest -
gehalt von 8 Gew. % des parti kel form gen Kunst -
stoffmaterials, und wobei die fllssige nononere
Acryl at konponente i mwesentlichen frei von
vor pol yneri si erter Acryl at konmponente,

i nsbesondere PMVA- Anteilen ist, und ggf. mt

ei nem Ver net zungsmttel .".
Die restlichen Anspriche 2 bis 15 entsprachen,

abgesehen von i hrer Umunerierung den erteilten
Ansprichen 3 bis 16 (vgl. Abschnitt |, oben).

2455.D
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AuBer dem wurde i m Laufe der mindlichen Verhandl ung
von der Beschwerdegegnerin ein weiterer Anspruchssatz
mt Ansprichen 1 bis 14 als Hilfsantrag vorgel egt,
dessen Anspruch 1 den fol genden Wortl aut hat:

"1. Aushartbare G eflmasse zur Herstellung von Kunst-
stoffornteilen mt einer flissigen nononeren
Acryl at konponente, einem Anteil eines partikel -
fOorm gen Kunststoffrmaterials, einemAnteil eines
parti kel f 6rm gen anorgani schen Materials, wobei
der Cesantgehalt aus parti kel f 6rm gem Kunst st of f -
materi al und parti kel f rm gem anor gani schen
Material 45 bis 85 Gew. % vorzugsweise 60 bis 70
Gew. % der G ellmasse betragt, bei ei nem M ndest -
gehalt von 8 Gew. % des parti kel form gen Kunst -
stoffmaterials, und wobei die flussige nononere
Acryl at konponente i mwesentlichen frei von
vor pol yneri si erter Acryl at konponente,

i nsbesondere PMVA-Anteilen ist, und ggf. mt

ei nem Vernet zungsmttel, wobei der Anteil des
Vernetzungsmttels bis zu 6 Gew. % des Anteils an
der nononeren Acryl at konponente betragt.”

Die restlichen Anspriche 2 bis 14 entsprechen den
Ansprichen 3 bis 11 und 13 bis 16 der erteilten
Fassung (Abschnitt |, oben).

Das schriftliche und mindliche Vorbringen der Parteien

kann i mwesentlichen wie fol gt zusanmengef a3t werden:

c)

GemalR der Stell ungnahne der G ol3e Beschwer dekamrer
G 10/91 (Nunmer 19 der G unde; ABI. EPA 1993, 420),
fahrte di e Beschwerdef Uhrerin in Abschnitt | der
Beschwer debegr tindung aus, hatte jede im Verl auf des
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Ei nspruchsverfahrens an einemerteilten Anspruch

vor genommene Anderung auf die Frage geprift werden
missen, ob sie den Erforderni ssen des EPU geniigte.
Spater wurde auch auf die Entscheidung G 9/91

verw esen (ABI. EPA 1993, 408) auf die imfol genden
di esbeziigl i ch Bezug genommen wird, da nur deren zu

G 10/ 91 gl ei chl aut ende Begr indung vol | st&ndi g i m ABI .
EPA abgedruckt ist.

Ei ne sol che sachliche Prifung habe di e Ei nspruchs-
abteilung jedoch mt dem Argunent, Anspruch 1 stelle
nur ei ne Konbi nati on der vorherigen Anspriche 1 und 2
jeweils in ihrer erteilten Formdar und sei daher
quasi per definitionemKklar gewesen, unterl assen.
Nach Ansicht der Beschwerdef ihrerin ist unerheblich,
ob di e Anderung in der Beschrei bung oder in einem
anderen Anspruch of fenbart gewesen sei. Es sei nur
ent schei dend, ob die Anderung zu einer Unklarheit im
neuen Anspruch im Sinne von Artikel 84 EPU gefihrt
habe. Dies sei bei der Konbination der erteilten
Anspriche 1 und 2 durch die Fornulierung "im
wesentlichen frei von vorpolynerisierter Acryl at-
konmponente" jedoch der Fall. Dieser Zustand sei
nam i ch nur direkt nach dem Zusanmenm schen der
Konponent en gegeben, da sich bereits beimim
unabhangi gen Verfahrensanspruch vorgeschri ebenen

m ndestens 20-m niti gen Rihren zur Herstellung der

G ellmasse | aut Beschrei bung (Seite 2, Zeile 57 bis
Seite 3, Zeile 1) "spater ein nehr oder weniger
grofler Anteil an aus dem parti kel f6rm gen Kunst -
stof fmat eri al herausgel 6sten PMVA- Antei |l en" ergebe.
D es konnten z. B. m ndestens 5 %sein, we in D6.
Zudem werde durch di ese Anderungen der Aquival enz-
berei ch vergroRert, denn es werde der Einsatz von
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Sirup vor der Zugabe der Kunststoffteilchen i m Rahnen
des Anspruchs 1 mt eingeschl ossen.

D e Kammer ndge daher, so der Vortrag der Beschwerde-
fdhrerin in der mindlichen Verhandl ung, im Hi nblick
auf die obi ge Aussage der G ollen Beschwerdekamrer und
auch auf Artikel 114 (1) EPU ex officio den neuen
Anspruch 1 des Hauptantrags hinsichtlich der geltend
gemacht en Kl ar hei t smangel untersuchen

AulBerdem sei en in di esem Zusammenhang auch die
Ander ungen der Beschreibung nmit in Betracht zu ziehen,
da diese zu einer veranderten Interpretation des
Schut zberei chs unter Artikel 69 EPU fihren konnten.
Dabei wurde von der Beschwerdefihrerin auf die
Strei chung eines Satzes ("Vorzugswei se werden den
aushartbaren G elBmassen Uber haupt kei ne pol ymeren
Acrylanteile, d. h. insbesondere auch kei ne PMVA-
Anteil e zur Verdi ckung der nononeren Konponente

bei gegeben."; Seite 2, Zeilen 40/41) und auf die
Anderung der darauf fol genden Passage hi ngew esen
die Anspruch 1 in vollig anderem Lichte erscheinen
lieRen (Seite 2, Zeile 54 bis Seite 3, Zeile 1):

. digen Losaschritt des PMMA-Materials in monomerem Acrylat bzw. Methy'acrylat verzichtet werden kann. Ljé;,»;{

(—‘faever-z-u-r;{-e‘ﬁei-éeﬁha#b-'s@lsha aushdrtbaren GieBmassen.-&¥1m wesentlichen von gelésten PMMA-Antellen frei
55 feind. Dies bedsutet, daB insbesondere die monomere Acrylatkomponente im wasentlichen frei von PMMA-Antzilen
ist, wenn dieser das partikelférmige organische und partikelfdrmige anorganischa Materizl zugegeben wird.
Selbstverstandlich kann sich spater ein mehr oder weniger grossar Anteil an aus dem partikelfdrmigen Kunststoff-
material herausgsldsten PNIMA-Anteilen ergeben, welcher jedoch nicht wesentlich zu der Viskesitdtsarhdhung der

GieBmasse und insbesondere nicht zur Anfangsstabllisierung der Dispersion beitrégt.

£ D<o e dqdu w G [3ea >

d) Hilfsweise beantragte di e Beschwerdef threrin daher,
der G olRen Beschwerdekanmer die fol gende Rechtsfrage
zum Unfang der Prifung des geanderten Anspruchs 1 im
H nblick auf dessen bestrittene Kl arheit vorzul egen,

2455.D
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sofern die Kammer nicht ihrem Antrag hinsichtlich
Artikel 84 EPU fol ge:

"Hi | f santrag:

Di e G oRe Beschwerdekanmer mt der Frage zu befassen,

ob di e Zusammenfassung zwei er Anspriche eine
Anspruchséanderung darstellt, - wenn die Zusanmren-
fassung ei ne Abgrenzung gegen den Stand der Techni k
darstellen soll und gleichzeitig eine Anderung der

Beschr ei bung vorgenommen wurde. "

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin hi ngegen kdnne
von ei nem Ver st o3 der Ei nspruchsabteil ung gegen die
St el l ungnahme G 10/ 91 (oben) kei ne Rede sein, da der
verteidigte Anspruch 1 gemall Hauptantrag (vgl. die
Abschnitt Vla), oben) nichts anderes sei als der dem
Pruf ungsverfahren unterworfene und dann erteilte
Anspruch 2. Folglich gebe es nichts in den Ansprichen,
was auf die Erfillung des Artikels 84 EPU hin
Uberpriaft werden mif3te. Auch gebe es kei nen Anl af,
die G olRe Beschwerdekamer mt der von der
Beschwer def Ghrerin gestellten Frage zu befassen, da
di e angef ocht ene Entschei dung der standi gen

Recht sprechung der Beschwer dekanmern gefol gt sei

Auch dem weiteren Vorbringen der Beschwerdef Ghrerin
wi dersprach di e Beschwerdegegnerin. So hatten die
Anderungen in der Beschreibung nur der Beseitigung
von Di skrepanzen zw schen der Beschrei bung und dem
aufrechterhal tenen, lediglich umunerierten und nun
vertei di gt en unabhéngi gen Anspruch gedient. Der Sinn
des jetzigen Anspruchs 1 sei durch die Anpassung der
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Beschrei bung jedenfalls nicht verandert worden. D e
Ker naussage von Anspruch 1, wi e auch auf Seite 2
(Zeilen 51 bis 53) der Beschreibung bestéatigt werde,
fordere den Ausschl uld des Ei nsatzes von Sirup. Vor

i hrer Anpassung habe di e Beschrei bung aber die
Mogl i chkeit ei ner Zugabe von PMVA zum Met hyl et h-
acrylat (MVA) miteingeschl ossen, diese werde nun
ausgeschl ossen. Hingegen solle auch weiterhin die
Verwendung ei ner konmmerziell erhaltlichen Acryl at -
konmponente (neist MVA) mtunfallt werden, die als
sol che ohne weitere Rei nigung verwendet werde, auch
wenn si e honbopat hi sche Mengen von Pol yner al s

Ver unr ei ni gung ent hal ten kdnne. Aul3erdem bringe der
Br ickenabsatz der Seiten 2 und 3 des Streitpatents
unver andert klar zum Ausdruck, dall wegen des
Ausdrucks "imwesentlichen frei" der Einsatz von
Pol ymer in einem Sirup aulRerhal b des beanspruchten
Pat ent gegenst ands |iege. Neben der Tatsache, dal} es
sich in T 728/ 98 (oben) um ei ne Beschwerde im
Anschl u3 an das Priufungsverfahren handelte, sei der
dortigen Patentannmel dung uUberdies eine Definition des
dort angegriffenen Begriffs "substantially pure"

ni cht zu ent nehnmen gewesen

I n der mindlichen Verhandl ung erhob di e Beschwer de-
fahrerin unter H nweis auf di e Behandl ung der Neuheit
bereits in der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei | ung, ei nen neuen Ei nwand fehl ender
Neuheit gegeniuber D4.

Angesi chts der offenen Fornulierung von Anspruch 1
gemall Hauptantrag, die weitere Komponenten nicht
ausschl i eBe, nehnme Druckschrift D4, insbesondere ihr
Bei spiel 1, den Patentgegenstand vorweg. So enthalte
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die dortige G eBmasse, neben einer Acryl at konponente
(Trimethyl ol propantrinmethacrylat, hier imfol genden
al s TMPTMA bezei chnet), Al um ni unmhydroxi d-Teil chen
Harter (einen Radikal starter) und drei Arten von
"Chi ps", die den Kunststoffteilchen des Streit-
gegenstands entsprachen. Auch di e Mengenverhal t ni sse
di eser Komponenten genlugten den Anforderungen von
Anspruch 1. Zudem sei die dortige Masse im
wesentlichen frei von PMMA, und di e Anwesenheit von
Styrol als weitere Konponente in D4 sei imH nblick
auf den Anspruchswortl aut unbeachtli ch.

D e Beschwerdegegnerin, die die Aussage der
Beschwer def threrin zu den Mengenver hal t ni ssen in D4
nicht bestritt, hielt dem Vorbringen ansonsten

ent gegen, dal3 i mvorliegenden Anspruch 1 eindeutig
zwi schen Acryl at konponente, z. B. MMA, und Vernetzer
z. B. TMPTMA, unterschi eden werde. Di ese bei den
Konponent en sei en vonei nander verschi eden und
dengenmdld i m Streitpatent auch strikt getrennt
abgehandel t worden. Angesichts der Tatsache, dal3 das
Streitpatent sein eigenes Wirterbuch sei, kénne daher
von fehl ender Neuheit nicht die Rede sein, denn in D4
best ehe di e Mononer en- Konponente i m Unterschied zum
Streitpatent nicht aus Acrylat, sondern vielmehr aus
Styrol, auch wenn in beiden Fallen TMPTMA al s

Ver net zer ei ngesetzt worden sei, bzw. als sol cher

ei ngeset zt werden koénne.

Dem wi der sprach di e Beschwerdefdhrerin, da Anspruch 1
ein Vernetzungsmttel nur als optionale Konponente
beschrei be. Ein pol yfunktionelles Acrylat kdénne im
Streitpatent aber auch von vornherein als Mnoner,
d. h. ohne zusatzliches Vernetzungsmttel, eingesetzt
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werden. So konnten |aut Seite 2, Zeile 12, statt MVA
andere Acryl- und Methacryl sdure-Ester z. B. mt

al i phati schen Al kohol en verwendet werden, hierunter
falle auch TMPTMA.

Cegen den Hi |l fsantrag bestanden seitens der
Beschwer def Ghrerin kei ne formell en Ei nwande. Jedoch
wur de der obi ge Neuheitsei nwand hinsichtlich D4 auch
gegeniuber di esem Antrag aufrechterhalten, da auch

ei ne Ei nschrankung der maxi mal zul &ssi gen Menge ei ner
opti onal en Konponente (hier des Vernetzers) nicht als
Abgrenzung gegen den Stand der Techni k di enen kénne.
Auch | eide dieser Anspruch 1 unter dem Manko der

unt erschi edl i chen, aber Uber| appenden Definitionen
der noglichen Acryl atbestandteile, einerseits durch

i hre chem sche Fornmel wie imFall der Mononeren, z. B.
MVA (Seite 2, Zeilen 11 bis 13), anderseits durch

i hre Funktionalitat wie auf Seite 3, Zeilen 31/32

(z. B. das dort als Vernetzungsmttel benannte
TVPTMA) .

Qb das in D4 eingesetzte TMPTMA als Vernetzungsmtte
oder normal es Monomer w rke und wel cher Vernet zungs-
grad erreicht werde, koénne der Fachmann nach Aussage
der Beschwerdef Uhrerin durch Steuerung z. B. mttels
H | fsstoffen besti men. Dem wurde aber seitens der
Beschwer degegnerin wi dersprochen. Eine gleichzeitige
Pol yneri sation aller drei reaktiven G uppen des
TMPTMA und damt die vollige Vernetzung zu verhindern
sei in einer Polynerisation bei Anwesenheit dieser
Ver bi ndung wie in D4 schlichtweg nicht nbglich. Zudem
sei en der Druckschrift keinerlei H nweise auf eine

St euerung zu entnehnen, viel mehr sei alles getan
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wor den, um ei ne vollige Abreaktion der reaktiven
Bestandteil e zu erreichen.

Des weiteren erhob di e Beschwerdef Ghrerin wegen der
Unbestimtheit des nirgends quantifizierten relativen
Merkmal s "imwesentlichen frei” einen Neuheitseinwand
imH nblick auf D6. So | asse sich aus den Mengen-
angaben des zugesetzten PMVA (z. B. 5% Seite 8,
Absatz 1) und des "Alum niuntrihydrats” (bis zu 55%
Anspruch 12) ein PMVA-Gehalt von 2,25 Gew. -% bezogen
auf G elBmasse, errechnen, der wohl der Angabe "im
wesentlichen frei" entsprdche. Dem wurde von der
Beschwer degegnerin w dersprochen

Zur erfinderischen Tatigkeit trug di e Beschwerde-
fdhrerin vor, imStreitpatent und von der Beschwerde-
gegnerin sei als gegenuber D6 zu | 6sende techni sche
Auf gabe stets die Vernei dung des zeitaufwendi gen
Loseschrittes von PWMA in der Acryl atkonponente zur
Herstellung eines Sirups dargestellt worden, um
dadurch das Abset zung fester Zusatze und Fillstoffe
hi nrei chend fur die Witerverarbeitung zu verzdgern
D ese Aufgabe sei aber bereits in Beispiel 1 von D6
gel 6st worden. So habe man dort durch eine Vorpoly-
nmerisation, die schnell und problem os vonstatten

gi nge, die Viskositat der Acryl atkonponente so erhoht,
dall bei Zusatz der anderen Bestandteile eine
gebrauchsf @hi ge G eBmasse ent standen sei. Folglich
sei die technische Aufgabe nur in der Bereitstellung
eines alternativen Verfahrens zur Herstellung einer
sol chen G ellmasse zu sehen. Zu deren LOsung werde
gemall Streitpatent nun kein Sirup eingesetzt, dafir
wir den aber die M schung der Konponenten, einschliel3-
lich eines erh6hten Anteils an Kunststoffmaterial,
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m ndestens 20 mn |ang geridhrt. Hierbei |dse sich
aber laut Seite 2, Zeilen 57/58 ein nmehr oder weniger
grofBer Anteil des Kunststoffes aus dem parti kel -

fOorm gen Kunststoffrmaterial, und laut Seite 3,

Zeile 19 ff. trete eine Quellung dieser Partikel auf.
Durch di ese ei ne Mallnahnme wirden al so zwei Effekte
erreicht, die aber auch in D6 bereits angesprochen
worden seien (D6: Seite 4, Zeilen 5 bis 9; Seite 9,
Zeile 11; Briuckenabsatz der Seiten 9/10). Zudem werde
gemald D6 (Brickenabsatz der Seiten 7 und 8) dem Sirup
nur weni g PMVA zugeset zt, dessen Verwendung ohnehin
nur di e Handhabung verbessern solle, also nicht

zwi ngend notwendig sei (D6: Seite 1, Absatz 2). Somt
fehl e nur der H nweis, ganz auf die Verwendung

pol ymeren Acrylats zu verzichten

In D2 sei aber zum einen bereits die Problematik des
Abset zens der festen Bestandteile bei zu niedriger

Vi skositat der G elBnmasse angesprochen (Seite 8,
Zeilen 30 bis 34), zum anderen werde sie gemald
Anspruch 15 auch schon mt einer reinen Monomerl dsung
gel 6st. Al's Beleg verw es di e Beschwerdefthrerin auf
Bei spiel 5, dessen einzel ne G ellmassen sich nur durch
den PMVA-Gehalt im Sirup (von O bis 10 Vol unen-%
vonei nander unterschi eden. Es habe daher gentgt, nur
di e zugesetzten Kunststoffteilchen gemald D6 quel |l en
zu | assen, um ohne erfinderische Tatigkeit zum

Streitgegenstand zu kommen.

Auch di esen Ausf Uhrungen wurde von der Beschwer de-
gegnerin w dersprochen, denn kei ner der angezogenen
Druckschriften sei auch nur ein H nweis zu entnehnen
gewesen, dall auf die Herstellung von Sirup verzichtet
wer den kdnne. Auch die Darstellung, die Herstellung
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von Sirup durch Vorpolynerisation sei ein einfaches
und probl em oses Unterfangen, entspreche nicht den
Tat sachen. Ei ne sol che Reaktion kénne ni cht einfach
ei n- und beliebig w eder ausgeschaltet werden.

Vi el nehr seien dabei stéandi ge Uberwachung und

Qual it atskontrol |l e notwendi g, wohi ngegen erfindungs-
gemall ei nfach eine kaufliche Acryl at konponent e

ei ngeset zt werden konne. In D6 seien Schw erigkeiten
durch die schlechte Kontrolle bei der Polynerisation
von reinem MMA (Seite 1, Absatz 2) der Ausgangspunkt
gewesen. Diese seien dort durch den Einsatz eines

Si rups gel 6st worden. We auch inmer der Sirup
hergestellt werde, so sei dies ein arbeits- und/ oder
zei tauf wendi ger Schritt, den zu verneiden sich die
Pat enti nhaberin als Aufgabe gestellt habe.

Zudem zei ge Beispiel 5 von D2, dald bei zu geringem
oder kei nem PMMA- Cehalt des dortigen Sirups die

Abset zgeschw ndi gkeit der groften Feststoff-Teil chen
zu grofd sei (z. B. 170 cmmn). Dies werde dort auch
durch das Vergl ei chsbei spiel 3 bestatigt, in dem we
in Anspruch 15 beansprucht, kein PMVA im"Sirup"

gel 6st war. Gerade eine zu hohe Absetzgeschw ndi gkeit
der groBten Teil chen bringe aber die grélten Problene
mt sich (D2: Seite 13, die Punkte (1) und (5)).

In D6 werde eine M ndestnenge an Polynmer im Sirup von
D6 von 5 %verlangt (Seite 8, Zeile 3). Wahrend die
Vi skositat von reinem MVA bei 0,5 nPas |iege, etwa
vergl ei chbar mt Wasser, betrage sie bei G elRmassen
gemalR dem Stand der Technik mt 5 bis 20% PMVA i m
Sirup etwa 10 bis 250 nPas (vgl. Streitpatent:

Seite 2, Zeilen 14 bis 17). Dagegen trage gemald dem
beansprucht em Pat ent gegenstand ein eventuell in der
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Acryl at konponent e gel 6ster PMVA- Anteil aus den
Kunststoffteil chen "nicht wesentlich zur Viskositéats-
er héhung der G ellmasse und i nsbesondere nicht zur

Anf angsst abi | i si erung der Dispersion” bei (Seite 2,
Zeile 57 bis Seite 3, Zeile 1).

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
Streitpatents in voll em Unfang. Daneben stellte die
Beschwer def Ghrerin den Hil fsantrag, der G ol3en

Beschwer dekammer di e Frage gendld dem von der Beschwer de-
fdhrerin in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Bei bl att vorzul egen (Abschnitt Vid), oben).

Di e Beschwerdegegnerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf G undl age der Anspriche 1 bis 5, Uberreicht
in der nundlichen Verhandl ung, und 6 bis 15, eingereicht
mt Schrei ben vom 18. Okt ober 2000, oder hilfsweise auf
Grundl age des Hil fsantrags auf der Basis der Anspriche 1
bis 14, Uberreicht in der mindlichen Verhandl ung.

Ent schei dungsgr inde

2455.D

D e Beschwerde ist zul dssig

Zul assi gkeit von Ei nwanden unter Artikel 84 EPU in
di esem Ver f ahr ensst adi um

Wahrend di e Beschwerdef dhrerin die Formulierung von
Anspruch 1 des Hauptantrags und di e Anderungen der
Beschrei bung al s Anderungen des Streitpatents ansieht,
di e gemal? Nunmer 19 der Entschei dungsgrinde der
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Ent schei dung G 9/91 (oben) auf die Erfullung der
Erforderni sse des EPU (z. B. des Artikels 123 (2) und (3)
EPU) zu prufen seien, hat die Beschwerdegegnerin

vor getragen, dall nur der Gegenstand von Anspruch 1 aus
dem Streitpatent gestrichen worden sei und die erteilten
Anspriche 2 bis 15 weiterverfol gt wirden. Es sei also
kei ne Anderung erfolgt, die im Sinne der obigen

Ent schei dungen G 9/91 hinsichtlich der Erfordernisse des
EPU unt ersucht werden mniisse. Die Streichung und die
Unformulierung in der Beschrei bung beseitigten nach

i hrer Ansicht nur Wderspriche zum vorigen Anspruch 2,
nun Anspruch 1 (Abschnitte Vic) und Vlie), oben).

2.2 Fur die Kammer steht zweifelsfrei fest, dall die erteilte
Fassung von Anspruch 2 im H nblick auf di e Bezugnahne
auf den damali gen Anspruch 1 genau dem Wortl aut der
Regel 29 (4) EPU, Satz 1, entsprach:

"Jeder Patentanspruch, der alle Merknal e ei nes anderen
Pat ent anspruchs enthalt (abhangi ger Patentanspruch), hat,
wenn noglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf
den anderen Patentanspruch zu enthal ten und nachf ol gend
di e zusatzlichen Merkmal e anzugeben, fir die Schutz
begehrt wird."

D es wurde auch von keiner Seite je in Zweifel gezogen.

2.3 Es stellt sich angesichts des erteilten Wrtlauts der
Anspriche 1 und 2, die beide gemalR dem Ergebni s des
seinerzeitigen Priufungsverfahrens die Erfordernisse des
EPU erfil It hatten und daher erteilt worden waren
(Artikel 97 (2) EPU), sonit die Frage, ob der Ersatz der
Bezugnahme auf den erteilten Anspruch 1 durch Aufnahne
dessen vol | standi gen Wortlauts in den nunnehrigen

2455.D
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Anspruch 1 eine Anderung des erteilten Anspruchs 2 im
Si nne von Nunmmer 19 der Entschei dungsgrinde in G 9/91
(oben) darstellt. In anderen Worten, ob unter demin
G 1/ 93 verwendeten Wort "Anderungen" jede satzbaul i che
Ungest al tung oder vi el mehr eine sachliche Anderung des
fraglichen Anspruchs zu verstehen ist.

Zu di eser Ausl egungsfrage gi bt di e oben genannte Passage
in G9/91 (bzw. G 10/91) jedoch keine weiteren Anhalts-
punkt e oder Erkl arungen, da die G ole Beschwerdekamer
dort mt ganzlich anderen Fragestellungen zu den von den
| nst anzen des EPA zu beurteil enden Ei nspruchsgrinden
gemaR den Artikeln 99 (1) und 100, sow e Regel 55 c¢) EPU
befal3t war. Di e Ei nwande auf der G undl age des

Artikels 84 EPU gehoren jedoch nicht zu den in

Arti kel 100 EPU abschlieRend aufgezahlten ndglichen

Ei nspruchsgr inden.

Mt dieser Frage haben sich jedoch bereits, teilweise
auch schon vor G 9/91, techni sche Beschwerdekamern
ausei nander geset zt (Recht sprechung der Beschwer dekanmern
des EPA, 4. Auflage 2001, Kapitel VII.C 10.2).

So wird in der Entscheidung T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335,
Nunmern 3.7 und 3.8 der Entschei dungsgrinde) auf bauend
auf einer Aussage in der fruheren Entscheidung T 227/88
(ABI . EPA 1990, 292, Nunmer 3, letzter Satz, der

Ent schei dungsgr iinde) ausgef 0hrt: ".'Wrden an ei nem

Pat ent sachliche Anderungen in dem Unfang vor genonmen,
in dem gegen das Patent Ei nspruch eingel egt worden i st,
so sind beide Instanzen befugt, auf die sich daraus
ergebenden G inde und Fragen ei nzugehen, auch wenn di ese
von ei nem Ei nsprechenden nicht genaRR Regel 55 c¢) EPU
konkret vorgebracht worden sind.' Es war jedoch nicht
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davon di e Rede, dall bei de |Instanzen befugt sind, sich
mt G Unden oder Fragen zu befassen, die nicht durch die
vor genomenen Ander ungen bedi ngt und ni cht von ei nem

Ei nsprechenden vorgebracht worden sind. In der genannten
Sache ging es nanlich nicht darum ob ein Einsprechender
Ei nwénde - z. B. aufgrund von Artikel 84 EPU - erheben
kann, die nicht auf die vorgenomrenen Anderungen

zur ickgehen." (Heraushebung durch die Kammer). In

Numrer 3.8 fahrt die Entscheidung fort: "Werden in einem
Ei nspruchsver fahren Anderungen an ei nem Pat ent

vor genomren, so verlangt Artikel 102 (3) EPU nach
Auf f assung der Kanmer, dall von ei ner der beiden

| nst anzen geprift wird, ob es durch die Anderungen zu

ei nem Ver st ol3 gegen irgendein Erfordernis des

Uber ei nkommens, al so auch des Artikels 84 EPU, komnt.
Artikel 102 (3) EPU | 4Rt jedoch keine auf Artikel 84 EPU
gest it zten, nicht durch die Anderungen bedi ngten

Ei nwdnde zu." und schliel3lich: "Es schiene auch absurd,
wenn wegen ei ner geringfugi gen Anderung auRerhal b des
Artikels 100 EPU | i egende Ei nwande erhoben werden
konnten, die nmt der Anderung sel bst Uberhaupt nicht im
Zusanmmenhang st ehen".

Ubri gens wurde bereits vor T 227/88 in T 9/87 (ABI. EPA
1989, 438; Nummer 3 der Entschei dungsgrinde) festge-
stellt, daR im Einspruch Artikel 114 (1) EPU

hi nsichtlich des Prifungsunfangs hinter Artikel 101 EPU
zurucktritt, we dies auch in G 10/91 (oben;

St el l ungnahme: Numrern 2 und 3) bestatigt wurde.

Zum gl ei chen Ergebnis wie in der Entscheidung T 301/87
(oben) konmen auch die jeweiligen Kamrern in T 472/ 88

vom 10. Okt ober 1990 (Nunmer 2 der Entschei dungsgrinde)
sowe in T 922/94 vom 30. Oktober 1997 (Nummer 2.2 der
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Ent schei dungsgr iinde; kei ne di eser bei den Ent schei dungen
wurde im ABI. EPA veroffentlicht), in beiden Fallen
w ederum unter Hi nweis auf die oben erwahnte T 227/ 88.

Auch in T 367/96 vom 3. Dezenber 1997 (nicht im ABI. EPA
veroffentlicht; Numrer 6.2 der Entschei dungsgrinde)
folgte die Kamrer der Entscheidung T 301/87 (oben), als
sie feststellte, dal gegen Anspruch 1 kei ne Ei nwande
nach Artikel 102 (3) EPU unter Hi nweis auf Artikel 84
EPU er hoben werden durften, wenn ein Mangel hinsichtlich
der Stitzung di eses Anspruchs durch di e Beschrei bung
bereits bei Erteilung bestanden habe und nicht nach der
Erteilung in das Patent eingebracht worden sei. In dem
dort entschiedenen Fall galt dies auch fir Anspruch 1
der "in substance" durch di e Zusammenfassung der
erteilten Anspriiche 1, 2 und 6 in Ubereinsti mung mt
den darin enthaltenen wechsel seitigen Bezugnahnen
gebi | det worden war und ein Verfahren betraf, das
bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht
war. Ahnlich trifft dies auch auf T 326/02 vom

11. Mai 2004 (nicht imABlI. EPA veroffentlicht;

Nunmern 6.1 bis 6.5 der Entschei dungsgrinde) zu.

In der nicht imABI. EPA veroffentlichten Entschei dung
T 648/ 96 vom 16. Marz 1998 wurde die N chtberuck-

si chtigung von Ei nwanden unter Artikel 84 EPU i m

Hi nbl i ck auf sachliche Anderungen der Anspriiche in den
angef ocht enen Ent schei dungen der jeweiligen Ei nspruchs-
abteilung als wesentlicher Verfahrensfehler beurteilt.

Al l en di esen Entschei dungen ist genei nsam dal die
Kanmern den fraglichen Begriff "Anderungen" stets als
sachl i che Anderungen verstanden, die unter

Artikel 102 (3) EPU auf die Erfillung der Erfordernisse
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des EPU zu prifen waren. Insbesondere die Entscheidung
T 367/96 (Abschnitt 2.3.5, oben) macht jedoch deutlich,
dall darunter nicht die blof3e Zusammenf Ghrung des
Wirtlauts der erteilten Fassungen des Anspruchs 1 und
der davon abhangi gen Anspriche 2 und 6 zu verstehen war.

Di eser Beurteilung schliel3t sich diese Kammer unter den
vor | i egenden Gegebenheiten an. We von der Beschwerde-
gegnerin vorgetragen, wird die Vereinigung der Wrtlaute
der erteilten Fassungen der Anspriche 1 und 2 zum neuen
Anspruch 1 nicht als sachliche Anderung angesehen, die
zwangs! aufi g ei ne Uberprifung gemaB Artikel 102 (3) EPU
veranl assen wirde. Vielnehr ist der Wrtl aut dieses
Anspruchs das Ergebnis einer nur satzbaulichen
Ungest al tung des Anspruchssat zes (Abschnitt 2.3, oben).
Di e Beurteilung einer solchen Ungestal tung i mHi nblick
auf von der Beschwerdef dhrerin erhobene Ei nwande unter
Artikel 84 EPU liegt jedoch auBerhalb der Konpetenz, die
dem EPA hinsichtlich der Uberpriifung des europai schen
Pat ents nach dessen Erteilung durch die Artikel 99 und
100 EPU ubertragen worden ist.

Auch die weiteren von der Beschwerdefihrerin im
schriftlichen Verfahren genannten Entschei dungen

bef assen sich nmit sachlichen Anderungen der dortigen
Anspriche (z. B. T 226/98, ABlI. EPA 2002, 498; T 274/98
vom 5. Februar 2002, T 425/98 vom 12. Marz 2002 und

T 410/ 99 vom 20. Januar 2003, alle nicht imABlI. EPA
veroffentlicht), gegebenenfalls auch unter speziellen
Randbedi ngungen, z. B. imex parte-Verfahren (T 728/98,
oben). In zwei Fallen wrde die Befassung mt Artikel 84
EPU i minter partes-Verfahren abgel ehnt, da es daf uir
keine |l egal e Basis gab (T 522/91 und T 759/91, beide vom
18. Novenber 1993 und nicht imABlI. EPA veroffentlicht;
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jeweils Nummer 2.2 der Entschei dungsgrinde). Diese
Ent schei dungen konnt en daher ebensoweni g zu ei ner
anderen Beurteilung des hiesigen Sachverhalts fuhren.

Di e Ei nwande unter Artikel 84 EPU wurden von der
Beschwer def Ghrerin unter Hinweis auf T 113/86 vom

28. Cktober 1987 (nicht imABl. EPA veroffentlicht) auch
mt den Streichungen und Anderungen auf Seite 2 des
Streitpatents begrindet (Abschnitt Vic), oben), da diese
zu einer veranderten Interpretation der Anspriche im
Hinblick auf Artikel 69 EPU fuhren konnten. Die

ent sprechende Passage von T 113/86 (Nummer 2.2 der

Ent schei dungsgrinde) betrifft freiwllige, nicht durch
di e Ei nspruchsgrinde bedi ngte Anderungen, die beim
geringsten Zweifel, dal hierdurch eine veranderte
Interpretation des Schutzunfangs gemaR Artikel 69 EPU
und i nsbesondere ei ne Erweiterung des Schut zunf anges

riskiert wirde, nicht zugel assen werden sollten

Der auf Seite 2 (Zeilen 40/41) gestrichene Satz betraf
ein als bevorzugt bezeichnetes Verfahrensnerkmal fur die
Herstel l ung der beanspruchten G ef3masse, namich die

Tat sache, dall den G ellmassen vorzugswei se Uber haupt

kei ne polynmeren Acrylatanteile, d. h. insbesondere auch
kei ne PMVA- Anteil e zur Verdi ckung der nononeren
Konponent e zugegeben wurden. Nach dem Wortl aut von
Anspruch 1 ist jedoch zw ngend, dal3 "die fl lUssige
nmonomner e Acryl at konponente i mwesentlichen frei von

vor pol ynerisierter Acryl at konponente, insbesondere PMVA-
Anteilen ist". Dies verlangt auch die geédnderte Fassung
der Zeilen 54 bis 56 dersel ben Seite, auch wenn in der
Fol ge nach Zugabe der parti kel f6rm gen organi schen und
parti kel f 6r m gen anorgani schen Materialien eventuel
Anteil e einer solchen vorpolynerisierten Acryl at -
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konmponent e aus den partikel form gen Kunststoffteil chen

in Lésung gehen konnen, wobei sie jedoch weder zur

Anf angsst abi | i si erung der Dispersion, noch wesentlich

zur Vi skositatserhdohung der G ellmasse beitragen (Seite 2,
Zeile 54 bis Seite 3, Zeile 1). Di ese Passage erkl art
somt auch den Begriff "imwesentlichen frei von", we

er in Anspruch 1 verwendet w rd.

D e Kammer kann bei di eser Sachl age nicht erkennen, dal
die Streichung der als bevorzugt bezeichneten

Ver f ahr ensmalBnahnme und di e Angl ei chung der Beschr ei bung
des vormal s als bevorzugt bezeichneten Merkmal s der

G eBmasse an den Wrtlaut von Anspruch 1 zu einer

Um nterpretation di eses Anspruchs fihren oder gar als

ei ne Erwei terung sei nes Schutzunfanges verstanden werden
kénnte. Nachdem auch weder vorgetragen worden ist, dald
die Streichung der erteilten Fassung von Anspruch 1

ni cht den Bedi ngungen von Regel 57a EPU entsprochen habe,
noch die Kamrer dies zu erkennen vermag, kann auch dem
Verwei s auf T 113/86 (oben) keine Rel evanz fir den

vor | i egenden Fall zukonmen.

Aus den G unden in den Abschnitten 2.3 bis 2.4.2 (oben)
ergi bt sich damt, dall die Kamer dem Vortrag der
Beschwerdef threrin im H nblick auf die Frage der

Zul assung der Ei nwiande unter Artikel 84 EPU in das
gegenwérti ge Beschwerdeverfahren nicht zu fol gen vernmag.

Daher wird der von der Beschwerdef Uhrerin erhobene
Ei nwand unter Artikel 84 EPU in Ubereinstinmmng nit der
gefestigten Rechtsprechung hier nicht berucksichtiagt.
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H | fsantrag der Beschwerdef Uhrerin auf Vorl age einer
Frage an di e G ofRe Beschwer dekanmer

I m Hi nblick auf den vorstehend abgew esenen Antrag auf
Ei nbezi ehung von Ei nwdnden unter Artikel 84 EPU in das
Verfahren ist der Hilfsantrag der Beschwerdef dhrerin auf
Vor | egen i hrer Frage (siehe Abschnitt Vid), oben) genmal
Artikel 112 (1) a) EPU zu prufen.

GemalR di esem Arti kel des EPU befalt die Beschwerdekamer,
bei der ein Verfahren anhéngig ist, zur Sicherung einer

ei nheitlichen Recht sanwendung oder wenn sich eine

Recht sfrage von grundséatzlicher Bedeutung stellt, von
Ants wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die G ol3e
Beschwer dekanmer, wenn sie hierzu eine Entscheidung fur
erforderlich halt.

We in den Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.9 (oben) dargel eqgt,
befindet sich die Kanmer mt ihrer Abwei sung des Antrags
auf Berucksichtigung der Ei nwidnde unter Artikel 84 EPU

i mvorliegenden Verfahren imEi nklang mt der

gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekamern des EPA.
Daher besteht in di esem Beschwerdeverfahren kei n Bedarf
an ei ner Entschei dung der G ollen Beschwer dekamrer zur

Si cherung ei ner einheitlichen Rechtsanwendung.

| m Gbrigen sieht die Kammer im Zusamenhang mt der oben
ent schi edenen Frage i mHi nblick auf die gefestigte

Recht sprechung auch kei ne Rechtsfrage von
grundsat zl i cher Bedeutung, die einer weitergehenden
Beurteilung durch die G oRe Beschwerdekanmer bediurfte.

Der Antrag auf Vorl age der Frage der Beschwerdefihrerin
an di e G olRe Beschwerdekanmer wird daher zurickgew esen.
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Haupt ant r ag

Neuhei t

Di e Neuheit des Patentgegenstands wurde in der mind-

i chen Verhandl ung auf der G undl age von Druckschrift D4,
i nsbesondere dessen Beispiels 1, in Frage gestellt.

D esem Ei nwand trat di e Beschwerdegegnerin entgegen. Zu
den Einzel heiten der Vortrage der Parteien wird auf
Abschnitt VIf), oben, verw esen.

Di e beanspruchte G eBmasse gemald Anspruch 1 enthalt als
zwi ngend vorgeschri ebenen Bestandteil eine fl Ussige
nonomner e Acryl at konponente, sow e parti kel f 6rm ges
Kunststoffmaterial und partikel f6rm ges anor gani sches
Material. Hierbei missen bestimte Mengenver hal t ni sse
ei ngehal ten werden. Daneben wi rd angegeben, dalR als
nogl i che weitere Konponente ein Vernetzungsmtte

ent hal ten sein kann. We auch der Beschreibung auf
Seite 3 (Zeilen 49/50) zu entnehnen ist, kann die in
Anspruch 1 definierte G elBmasse dar uber hi naus, obgleich
i m Anspruch nicht erwahnt, noch weitere Bestandteile
ent hal ten.

Al's nmononere Acryl konmponent e konmen genél3 Beschrei bung
(Seite 2, Zeilen 11 bis 14) we im Stand der Techni k MVA
aber genausogut andere Acryl saure- und Met hacryl saure-
Ester mt aliphatischen, alicyclischen oder aromati schen
Al koholen in Frage. Al's bevorzugte Vernetzungsmttel
(Vernetzer) werden auf Seite 3 zwei Verbindungen
spezifiziert, darunter TMPTNA.
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Zwar wird in di esem Zusammenhang und imerteilten
Anspruch 12 (Abschnitt |, oben) angegeben, dal dieser
Vernetzer mt einemAnteil von bis zu 6 Gew. - % des
Anteils an nononerer Acryl at konponente ei ngesetzt wrd,
bzw., in anderen Wrten, dalR die flissige nononere
Acryl at konponent e gegebenenfal | s ei nen geei gneten
Vernetzer mt bis zu 6 Gew.-% unfal3t (Seite 3, Zeilen 31
bis 34 und 41/42), jedoch enthadlt Anspruch 1 keine
derartige Ei nschréankung.

Fur die Kammer steht auller Frage, dalR TMPTMA, das im

Bei spiel 1 von D4 verwendet wird, chem sch gesehen, ein
Ester der Methacrylsdure mt einemaliphatischen (mehr-
funktionell en) Al kohol ist und daher auch, w e von der
Beschwer def Ghrerin vorgetragen, als Acryl at konponent e
angesehen werden kann. Diese Beurteilung wird auch nicht
durch di e Charakterisierung der Verbindung als Vernetzer
seitens der Beschwerdegegnerin entkraftet, zumal der
Zusatz eines i mAnspruch getrennt erwdhnten Vernetzungs-
mttels nur optional ist. Da TMPTMA sel bst vernetzend

wi rkt, kann bei seinem Einsatz, we von der Beschwerde-
fdhrerin dargel egt, bei seiner Verwendung vom Zusatz

wei terer Vernetzer abgesehen werden.

D e Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Argunentation
darauf ab, dalR in Beispiel 1 von D4 neben nur als

Ver net zer di enendem TMPTVA (25 Gewi chtsteile)
ausschlieB3lich Styrol (75 Gewi chtsteile) als Mnoner

ei ngeset zt und somt Uuberhaupt kei ne Acryl at konponent e

vor handen gewesen sei

Angesi chts der offenen Fornulierung von Anspruch 1 und
der chem schen Natur di eser Verbindung, die unter die
breite Definition der Mononmeren auf Seite 2 fallt
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i st, dal

kann,

kann di e Kamer jedoch di esem Argunent der Beschwerde-

gegnerin nicht folgen. Vielnehr ist sie zu dem Schl u3

gekommen, dald di e Acryl konponente in Beispiel 1
vi el mehr zu 100% aus TMPTMA best eht .

von D4

Nachdem di e Beschwer degegnerin anerkannt hat, dal3 die

Mengen des Al um ni unmhydr oxi ds sow e der dem part

i kel -

form gen Kunststoffmaterial entsprechenden Chips K-1 bis

K-3 in Beispiel 1 von D4 offenbar die Mengen-
erfordernisse in Anspruch 1 erfillen, braucht di

e

Zusanmmenset zung der dort beschriebenen G elBmasse ni cht

weiter untersucht zu werden

Fol glich ist die Kanmer zu dem Schl uf3 gekonmen,
dem Gegenstand von Anspruch 1 gegeniber Bei spi el
D4 an Neuheit fehlt.

Nachdem Gber einen Antrag nur als Ganzes entsch
wer den kann, folgt hieraus, dal der Hauptantrag
Beschwer degegnerin wegen fehl ender Neuheit nicht
gewahr bar i st.

Hi | fsantrag

dall es

1 von

eden
der

Der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin unterschei det

sich von i hrem Hauptantrag (Abschnitte VI a) und VI b),

oben) durch di e Auf nahme des Merkmal s des ertei

ten

Anspruchs 12 (Abschnitte | und 4.2.1, oben). Daher

treffen die in den Abschnitten 2 bis 2.6 (oben)

dar gel egt en Erkenntni sse hinsichtlich der Mglichkeit
ei ner Priufung gemaB Artikel 102 (3) EPU ebenso auf
di esen Antrag zu. Zudem hat di e Beschwerdef ihrerin kei ne
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fornel |l en Ei nwdnde gegen di esen Antrag erhoben
(Abschnitt VIg), oben).

Somt gibt es keine Ei nwdnde hinsichtlich der
Erforderni sse der Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPU
gegen di esen Antrag.

Neuhei t

In Anspruch 1 ist die Menge des Vernetzungsmttel s auf
6 Gew. - % der Menge der Acryl at konponent e beschr ankt.

Dam t unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1
deutlich von Beispiel 1 der Druckschrift D4, worin
TMPTMA, wi e oben zur Neuheit des Hauptantrags
festgestellt, 100% der Acryl at konponente ausmacht.

Laut Beschreibung (Seite 3, Zeilen 26 bis 30) dirfen in
der G elBmasse von D4 neben pol yfunktionell en

(Meth)acryl aten, wozu TMPTMA gezéhlt wird (Seite 3,
Zeilen 13 bis 19), und vinylaromati schen Verbi ndungen,

z. B. Styrol (Seite 3, Zeilen 20/21) auch weitere
radi kal i sch pol yneri si erbare Mononere enthalten sein,
darunter auch (Meth)acrylate wi e etwa Methyl (neth)-
acrylat und iso-Butyl (nmeth)acrylat. Jedoch offenbart die
Druckschrift nirgends Mengenverhéltnisse fur die
Zusamenset zung der Acryl at konponente, sondern enthalt

| edi glich Angaben zu den geforderten Mengenver hal t ni ssen
zwi schen den pol yfunktionellen (Meth)acrylaten (20 bis
80 CGew.-% und den vinyl aromati schen Verbi ndungen (80
bis 20 Gew.-% (Seite 3, Zeilen 22 bis 25).

Zwar hat di e Beschwerdef Uhrerin vorgetragen, dal3 der
Ver net zungsgrad der Produkte aus den G el3massen von D4
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z. B. durch Hilfsstoffe gesteuert werden kdnne, wobei
TMPTMA dann also teils als Vernetzer, teils als
sozusagen "nornal es" Acryl at - Mononmer reagi eren wir de,
i st aber hierfir jeglichen Beweis schul dig geblieben
(vgl. Abschnitt Vig), oben).

Zudem hat dem di e Beschwer degegnerin w dersprochen, da
j ede der pol ynerisierbaren Funktionalitaten von TMPTVA
gl ei chberechti gt reagi eren wirde, das Mononere al so
stets, auch bei Honopol ynerisation, ein Netzwerk bil de.
Die i mUnterschied zur Vernetzung behauptete Reaktion
al s sozusagen normal es Mononer |ieflRe sich aber nur so
erkl aren, dal3 bei jedem Ml ekul dann nichtreagierte

pol ymeri si erbare G uppen ubrigblieben, die jedoch die
Al terung der Endprodukte begunstigen wirden. In

Bei spiel 1 von D4, auf das sich das Vorbringen der
Beschwer def hrerin hauptséchlich stitzte, sei folglich
aber alles getan worden, umdies zu verhindern und die
Monorer en vol | kormen abreagi eren zu | assen: durch Harten
bei 60°C mt einer daran anschlielBenden zwei st indi gen
Nachver net zung durch Erhitzen auf 120°C, so dalR kei ne
pol ymeri si erbaren G- uppen hatten dbri gbl ei ben kénnen

Vor di esem Hi ntergrund kann sich di e Kanmer der
Argunent ati on der Beschwerdegegnerin nicht verschlielen,
denn in D4 ist keinerlei MBnahnme zu erkennen, die auf
ei ne Steuerung in Richtung einer Vernetzung mttels nur
eines Teils des TMPTMA hi ndeut et.

Fol glich ist die Kanmer zum Schl ul3 gekommen, dal} die
Gegenst 4&nde der Anspriche 1 und 11 gegeniber D4 neu sind.

6.1.2 Di e Beschwerdefthrerin hat aul3erdem di e Neuheit des
Pat ent gegenst ands auch gegeniber D6 in Zwei fel gezogen,

2455.D
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da das einzige vorgeblich von D6 unterschei dende Merkma
der beanspruchten G elBmasse das nirgends quantifizierte
relative Merkmal "im wesentlichen frei von vorpoly-
nmerisierter Acryl atkonponente” sei. In D6 ergebe sich
aber ein PMVA-Gehalt von nur 2,25 Gew. -% (vgl. Abschnitt
VIh), oben). Dies sei als i mwesentlichen frei von PMVA
zu bezei chnen, so dal auch di eses Merkmal keinen

Unt er schi ed gegeniiber D6 beinhal te.

D eses Argunent ist allerdings irrig, da, we von der
Beschwer degegnerin zutreffend vorgetragen, gemal
Anspruch 1 des Hilfsantrags di e nononmere Acryl konponent e
sel bst i mwesentlichen frei sein soll von vorpolyneri -
sierter Acryl atkonponente w e PMVA-Anteil en, wahrend der
di eser Konponente im Stand der Techni k entsprechende
MVA- Sirup bereits ei nen zwi ngenden PMVA- Gehalt von 5 bis
20 % aufwei st (D6: Anspruch 1, Zeilen 3 bis 5).

Zudem bl i eb di e Darl egung der Beschwerdegegnerin

unw dersprochen, dalR im Stand der Technik, wie er z. B
auch im Streitpatent abgehandelt ist, bzw. in D6
(Abschnitt VIi), oben, Absatz 1) stets ein Sirup

ei ngeset zt wurde, um das Absetzen zugesetzter teil chen-
fOorm ger Feststoffe von Anfang an zu verhindern. Durch
di e Zugabe von ca. 5 bis 25 Gew. -% ei nes Pol ynmeren mt
Mol ekul ar gewi chten von 50 000 bis 1 MIlion ist demach
di e Viskositat eines solchen Sirups von einemWrt von
0,5 nmPas (20°C), der ungefahr dem des WAssers entspricht,
auf eine m ndestens 20-fach hoéhere Viskositat, d. h. auf
10 bis 250 nPas bei Raunt enperatur angehoben worden
(Seite 2, Zeilen 8 bis 10 und 14 bis 17).

Dies wird auch durch Beispiel 1 von D6 bestatigt, in dem
bei ei nem Pol ynergehalt von 20,0 % ei ne Sirup-Viskositat
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von 3,0 Poise, d. h. von 300 nPas, erreicht wurde. Dabei
hatte | aut all genei ner Beschrei bung von D6 das zur
Herstell ung des Sirups eingesetzte Pol ymer Mol ekul ar -
gewi chte i mBereich von etwa 150 000 bis etwa 600 000,
in guter Ubereinstinmung nit dem vorstehend imletzten
Absatz erwadhnten im Streitpatent fir den Stand der
Techni k genannten Bereich (D6: Seite 7, letzter Absatz).

Dengegeniber stellt das Streitpatent klar heraus

(Seite 2, Zeile 57 bis Seite 3, Zeile 1), dal in der
Acryl at konponent e der beanspruchten G el3masse event uel
gel 6ste PMVA- Anteil e weder zur Anfangsstabilisierung der
Di spersion, noch wesentlich zu der Viskositatserhdhung
der G elBmasse beitragen. Dies ware aber nach Ansicht der
Kamer bei einem nerklichen Ubergang gel 6sten Pol yners
aus den partikel férm gen Kunststoffteilchen in die
nmonomner e Acryl at konponente der Fall, wie ihn die
Beschwer def threrin in D6 wahrgenonmen hat. Dagegen
spricht allerdings auch das Ergebnis im Vergl ei chs-
versuch 1 des Streitpatents, das die erheblichen
Schwi eri gkeiten bei mversuchten I n-L6sung-Bringen von
PMWA i mhinsichtlich der Viskositat wasserahnlichen
verglichen mt Sirupen niedrigviskosen MVA bezeugt.

Sel bst D6 wei st darauf hin, dal ungekehrt Bestandteile
des dortigen "neuen" Sirups von den darin eingebrachten
Kunststoffteil chen absorbiert werden und di ese dadurch
zum Auf quell en bringen (Seite 4, Zeilen 5 bis 12,

Seite 9, Zeilen 10 bis 13). Auch die Aussage "In
addition, the relatively sol uble polyner chains may
mgrate within or outside the particles"” (Seite 9,

| etzte Zeile und Seite 10, Zeile 1) liefert keine
Anhal t spunkte fir ein nmerkliches Herausl 6sen von Pol ymer
aus den Teilchen und dessen Ubergang in den Sirup.
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Dagegen spricht auch die Aussage, dalR hauptsachlich MVA
absorbiert wrd.

Zusamenf assend i st al so festzustellen, dall D6 keinerl ei
Bel eg fur eine G elRmasse bietet, die die Erfordernisse
von Anspruch 1 erfullt. Eine G elRBnmasse, die eine im
wesent | i chen pol ynerfrei e Mononer phase enthalt, ist der
Druckschrift jedenfalls nicht zu entnehnen.

Der Cegenstand von Anspruch 1 ist denzufol ge auch neu
gegenuber De6.

6.2 Denrzuf ol ge sind di e Bedi ngungen des Artikels 54 EPU
durch Anspruch 1 des Hilfsantrags erfillt.

7. Techni sche Aufgabe und Lésung

7.1 Gegenstand des Streitpatents ist eine aushartbare
G ellmasse zur Herstellung von Kunststoffornteilen mt
ei ner fl ussigen nononeren Acryl at konmponente, partikel -
fOorm gen Kunststoffteilchen und partikel form gen
anor gani schen Material sow e gegebenenfalls einem
Ver net zungsm ttel

7.2 Derartige G elBmassen sind aus der Druckschrift D6
bekannt, die von der Beschwerdefuhrerin und auch der
Ei nspruchsabteil ung al s néchstli egender Stand der
Techni k angesehen worden ist. ImUnterschied zur
beansprucht en Zusanmenset zung gemall Anspruch 1 des
Streitpatents wird in D6 ein Sirup als flussige
Acryl at konponent e verwendet, d. h. eine Ldsung von
pol ynerisiertem Acryl ester, nanentlich 5 bis 20 % PMVA,
i n Mononeren, vorw egend MVA. Di esem Sirup werden dann
zur Herstellung der G eflmasse des weiteren ungeféhr 10

2455.D
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bi s ungefahr 20 % genahl enes "Acryl" zugesetzt (Seite 1
Absatz 1; Seite 8, Zeilen 2 bis 4). Die daraus
hergestellte thernofornbare Platte enthadlt neben einer

i mwesentlichen aus PMVA best ehenden Matrix etwa 5 bis
etwa 25 % darin dispergiertes gemahl enes Acryl pol yneres,
das vor allem genmahl enes, gegebenenfalls auch gefarbtes,
gefulltes oder pignentiertes, PMVA sein kann (Seite 3,

| etzter Absatz; Seite 6, Zeilen 16 bis 18).

Bei demin D6 beanspruchten Verfahren absorbiert das
gemahl ene teil chenf 6rm ge PMVA wahrend der Verarbeitung
und vor der Pol ynerisation zum Endprodukt dber 100 %
seines Gewi chts an Sirup, vor allem dessen MVA-Anteil,
wobei di e gemahl enen Teil chen auf Uber 200 % hres
ursprunglichen Vol unens aufquellen und di e Phasengrenzen
zwi schen den Teil chen und dem Sirup unscharf werden
(Seite 3, letzte Zeile bis Seite 4, Zeile 12). Dieser
Vorgang wird auch al s Auf saugen von Mnoner bezei chnet,
so dal3 sich dabei die als relativ dinn bezei chnete
Losung des Polynmers in MVA in ein relativ dickes

Pol ymer medi um verandert (Seite 5, Zeilen 1 bis 12). Um
i mwesentlichen das Aufquellen vor dem G el3en
abzuschlieRen, wird der die Teilchen enthaltende Sirup
vor dem G elRen bei Rauntenperatur Uber einen Zeitraum
von 45 bis 180 m n oder bei erhdhter Tenperatur auch
kurzer gerihrt (Seite 5, Zeilen 22 bis 26).

Die Fullstoffe und Pignente kénnen nicht nur in den
gemahl enen Teil chen, sondern auch oder statt dessen in
der Matrix vorhanden sein (Seite 6, Zeilen 16 bis 18).
Die Teilchen enthalten etwa 10 bis etwa 30 % i neares,

al so nicht vernetztes PMVA und etwa 70 bis etwa 90 %
vernet ztes PMVA, besonders bevorzugt sind Massen aus

20 % unver net ztem PMVA und 80 % ei nes Copol yners aus MVA
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und Butylacrylat sowe O bis 3 % Farbstoffen oder
Pignmenten. Sie koénnen z. B. aus gebrochenem Abfall einer
Acryl pl atten-Herstell ung gemacht werden (Seite 7,

Zeilen 4 bis 15; Seite 9, Zeilen 19 bis 24).

Anhand der Teil chen aus ei nem komrmer zi el | en Produkt, das
ungef ahr 20 % unvernetztes | 6slichen Polynmers enthielt,
wi rd beschrieben, dall sich dieses relativ frei mt dem
MVA aus dem "neuen" Sirup assoziiert, wenn di eses MVA
von den Teil chen aufgenomren wird und so zusammen mt
dem die Matrix bildenden Mononer fiur die Bildung eines
konti nui erlichen Pol ynernet zwerks, das die Teil chen
durchzieht, zur Verfigung steht (Seite 9, Zeilen 5 bis
16). Hierdurch | assen sich die Teil chen i m Endprodukt
ni cht mechani sch abtrennen, sondern werden ein Teil der
konti nui erlichen Phase der Matri x.

D e Cegenwart unvernetzten Polyners in den Teil chen
verbessert die Viskositat der D spersion und hilft, das
Abset zen von Teil chen zu verhindern (Seite 9, unten).

In den Beispielen 1 und 2 wurde jeweils ein Sirup

ei ngeset zt, der durch teilweise Polynerisation von MVA
und Butylacryl at hergestellt und danach mt weiterem MVA
verdunnt worden ist, bevor ihm wei3e und schwarze
Tei |l chen aus gemahl enen Acryl pl atten zugem scht wurden.
Nach Abschl u3 des Quel | vorgangs gab man noch weitere
Konponenten (Mercaptan, Peroxid und Trennmttel) zu.

Di e Suspension wirde in Beispiel 1 dann 120 m n bei
Raunt enper at ur und unter Vakuum gerihrt.
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In Beispiel 2 erhitzte man di e Suspension 30 m n auf
180°F (82°C) und liel3 das Vol unen der Acrylteil chen auf
das etwa 2, 5- Fache quel | en.

D e Suspensi onen wurden danach in Fornmen bei 180°(F) zu
Platten in 50 m n auspolynerisiert und anschliefRend in
einem Luftofen in 30 m n bei 250°F fertig vernetzt.

Aus der Beschrei bung des Streitpatents (Seite 2,

Zeilen 21 bis 30) |aRt sich entnehnen, dalR die
Schwi eri gkeit bei der Herstellung von Acryl -G el3massen
von jeher das Absetzen der darin enthaltenen

anor gani schen parti kel férm gen Materialien war. Daher
hatte man bereits in der Vergangenheit w ederholt
versucht, die G ellmassen als stabil e Di spersionen
herzustellen. We aus D6 ersichtlich, wrde als Lésung
far das Problem di e Verwendung ei nes Sirups aus MVA und
5 bis 20 % PMVA gef unden

Zwar ist im Streitpatent besonders die | ange Zeitdauer
der Herstellung eines Sirups durch Aufl 6ésen vom Pol yner

i m Mononer herausgehoben worden, wdhrend in D6 dieser
Schritt durch eine nach Ansicht der Beschwerdefihrerin
ei nfach und schnell und ohne techni sche Schw eri gkeiten
dur chzuf thrende Vor pol yneri sati on des Acryl - Mononers
ungangen werden konnte, so dall sie als die zu | 6sende

t echni sche Auf gabe nur nmehr die Bereitstellung einer
alternativen Methode zur Herstellung einer sol chen

G ellmasse sah, deren LOosung durch D6 allein oder die
Konbi nati on von D6 und D2 in nahel i egender Wi se gel dst
worden sei. Zwar fehle D6 ein Hi nweis auf einen voélligen
Verzicht auf Sirup, dieser sollte aber ohnehin lediglich
ei ner besseren Handhabung di enen (D6: Seite 1, Absatz 2;
Abschnitt VIi). oben).
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Dengegeniuber stellte di e Beschwerdegegnerin heraus, dal
gerade i mtechni schen MaRstab (i m Gegensatz zum Labor -
mal3stab wi e in den Beispielen von D6) eine solche
tei l wei se Vorpol ynerisation nicht so einfach, wi e von
der Beschwer degegnerin dargestellt, durchfihrbar sei

Ei ne sol che Pol ynerisation |asse sich, schon z. B. wegen
der grolen Warnet 6nung der Reaktion, nicht an- und dann
an ei nem besti mmt en Punkt einfach w eder abschalten. So
erforderten die zur Verfol gung des Reaktionsfortschritts
not wendi ge Vi skositatskontrolle und auch die ebenso
unver zi chtbare Qual it éatskontrolle des Sirups einen

gr of3en Aufwand.

Genau den Aufwand und die Schw erigkeiten einer Sirup-
Herstellung, seien sie zeitlicher oder technischer Art,
galt es aber nach Angabe der Beschwerdegegnerin zu
ungehen. Daher habe die zu | 6sende techni sche Aufgabe in
der Bereitstellung ei ner G elRmasse bestanden, die ohne
Verwendung eines Sirups hergestellt werden kénne, wobei
aber trotzdemein zu schnell es Absinken und

Sedi nenti eren anorgani scher Partikel zuverl &ssig
verhindert werde (Streitpatent: Seite 2, Zeilen 18 bis
23 und 28 bis 30).

D e Kammer kann sich di eser Argunentation nicht
verschlieRen. Bereits aus der Beschrei bung des
Streitpatents wird di e besondere Probl emati k sol cher

G eBmassen deutlich, die in der Sedinentation der
Feststoffteil chen bestand. Zudem werden in D6 die wegen
der Exotherm e und der Beschl euni gung der Pol yneri -
sationsreaktion auftretenden Schw eri gkeiten einer
kontrollierten Polymerisation von MVA beschri eben (D6:
Seite 1, Zeilen 15 bis 17; vgl. auch den Vortrag der
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Beschwer degegnerin in Abschnitt 7.3.2, oben). Diesen
Schwi eri gkei ten wurde nach dem Stand der Techni k durch
den Einsatz von Sirup begegnet, umdie flussige Phase
ei nzudi cken. Fur dessen Herstellung waren verschi edene
Migl i chkei ten bekannt, z. B. die Vorpolynerisation (D6)
oder das Aufl 6sen von PMMA in MVA, wi e dies auch die
zwei te von der Beschwerdef Uhrerin in di esem Beschwerde-
verfahren zur erfinderischen Tatigkeit herangezogenen
Druckschrift D2 bestatigt. Letztere Methode bot sich
demach, im Unterschied zu anderen dort nicht naher

erl &uterten Verfahren, offenbar besonders an (D2:

Seite 5, Zeilen 46 bis 51). Sie bestand darin, "dal man
das Pol ynere einfach in dem Mononeren | 6st. Diese

| et ztere Met hode eignet sich gut zum Einstell en der

Vi skositat der gielBbaren Masse, da das Mol ekul argew cht
des Pol yneren sow e di e Konzentration dadurch so
variiert werden kdnnen, dall man di e Rheol ogi e steuern
kann.". Von ei nem sol chen Verfahren wirde | aut

Beschrei bungseinl eitung i m Streitpatent ausgegangen.

Vor di esem H ntergrund sieht auch die Kamrer die zu

| 6sende techni sche Aufgabe gegenuber D6 in der
Bereitstel lung einer G ellmasse, die ohne Verwendung

ei nes Sirups hergestellt werden kann, wobei aber
trotzdemein zu schnell es Absinken und Sedi nentieren
anor gani scher Partikel zuverl &ssig verhindert wrd
(Streitpatent: Seite 2, Zeilen 18 bis 23 und 28 bis 30).

D ese techni sche Aufgabe wird durch die in Anspruch 1
beschri ebene G eRmasse gel 6st, die sich nach demin
Anspruch 11 offenbarten Verfahren herstellen | aft.

Auswei slich der Beispiele 1 und 2 des Streitpatents wird
di ese Aufgabe auch gl aubhaft gel 6st.
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8. Erfinderi sche Tatigkeit

Es bl ei bt zu entscheiden, ob sich die gefundene L6sung
aus dem von der Beschwerdef tuhrerin herangezogenen Stand
der Techni k fir den Fachmann in nahel i egender Wi se
ergi bt.

8.1 We aus dem Abschnitt 7.2 und 7.3, oben, ersichtlich ist,
ist in D6 zur Herstellung einer G elBmasse ausschlieldlich
von Sirup ausgegangen worden, der 5 bis 20 % Pol yner
enthielt. D esemwrden genéal3 ei ner Ausf hrungsform
Tei | chen aus gemahl enen Acryl pl atten zugegeben, was zu
ei ner Quellung dieser Teilchen durch Aufnahne von
Monomer aus der Monomer phase und weiterer Erhdhung der
Vi skositat fiahrte, wodurch die gewinschten Effekte
errei cht wurden, die Verhinderung des Absetzens der
Feststof fe sow e bei der nachfol genden Pol yneri sation
di e feste Ei nbindung der Teilchen in das dabei
ent st ehende Pol yner net zwer k.

8.1.1 We von der Beschwerdegegnerin dargelegt, ist in der
Druckschrift eingehend uber die Wchsel wi rkung der
festen Teilchen mt den Bestandteilen des Sirups
di skutiert worden, nirgends ist aber auch nur eine
Andeut ung zu finden, dall auf den Einsatz eines sol chen
Si rups ganzlich verzichtet werden kdonnte. D eser
Unt er schi ed zwi schen D6 und dem Streitpatent wurde auch
von der Beschwerdefihrerin anerkannt (Abschnitte VIi)
und 7.3.1, oben).

8.1.2 Das Vorbringen der Beschwerdefthrerin, denzufolge die
Verwendung eines Sirups nur der erleichterten Handhabung
gedi ent habe, kann gerade i mHi nblick auf die

2455.D
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Formul i erung von Anspruch 1 der Druckschrift D6 nicht
Uberzeugen, imdem di e Zusamenset zung des Sirups sogar
noch ndher charakterisiert wird. Ei n solches Argunent
kann sich daher nur auf unzul assiger riuckschauender

Betrachtungswei se in Kenntnis des Streitpatents grinden

Hi eraus fol gt, dal weder der Gegenstand von Anspruch 1
(die G elBmasse) noch der von Anspruch 11 (das Verfahren
zu deren Herstellung) sich aus D6 in fur den Fachmann
nahel i egender Wi se ergi bt.

Es bl ei bt daher zu untersuchen, ob die andere in di esem
Zusanmenhang zitierte Druckschrift eine eindeutige Lehre
zur LOsung der oben definierten techni schen Aufgabe
bereitstellt oder in Verbindung mt D6 zu ihr hinfihrt.

In der Druckschrift D2 wird neben einer G anitimtation
ein Verfahren zur Herstellung solch eines Produkts

of fenbart (Anspruch 15). In diesem Verfahren wird ei ne
nasse M schung (A) fur eine Einbettungsnmasse hergestellt
aus einem Sirup (1) und m ndestens einem Ful | stoff (2)
mt einer Maxi mal abmessung von <100 nm und ei ner

anor phen oder mttleren axial en Brechungszahl zw schen
1,4 und 1,65 in sol chen Mengenver hal t ni ssen, dal’3 ei ne
optische Dichte von 1,5 nicht erreicht wird. D e nasse
M schung (A) wird mt undurchsichtigen Teilchen (B) mt
ei ner optischen Dichte fur sichtbares Licht oberhalb
einer Grenze von 2,0, mt durchschei nenden und/ oder
durchsi chtigen Teilchen (C), fir die eine maxi male
optische Dichte fiur sichtbares Licht von weniger als 2,0
vor geschrieben sind, wobei die M ninmal abnessung der
Teilchen (B) und (C) jeweils uber 200 mmliegt, und
einemlinitiator (D) fidr den pol ynerisierbaren Bestand-
teil so mteinander verm scht, dal die kinematische
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Vi skosi t &t der entstehenden M schung weniger als 0,1 nf/s
betragt, aber hoch genug ist, damt die grofRten und
schwersten Teil chen am Absetzen mt einer

Geschwi ndi gkeit von nehr als 100 cm m n gehindert werden,
und dal3 bei der Pol ynerisation nach dem G efRen und
Ausharten eine Ganitimtation entsteht, die als 1,27 mm
dicke Platte eine optische Dichte fir sichtbares Licht
von weni ger als 3,0 aufweist.

Al's Fullstof fe werden bei spi el swei se Tal kunpul ver,

feines Siliciundioxid, G aspulver und weitere

anor gani sche Substanzen aufgezahlt (Anspruch 18). Al's
undurchsichtige Teil chen (B) werden neben ei ner Rei he

von M neralien auch Torf und verschi edene fillstoff-

hal ti ge oder pignentierte Polynmere genannt (Anspruch 21).
Ei ne ahnliche Aufzahlung fir die durchsichtigen oder

dur chschei nenden Teilchen (C) findet sich in Anspruch 23.
Auch fir sie ist eine Reihe von M neralien neben

verschi edenen fullstoffhaltigen oder fullstofffreien,

pi gmentierten oder gefdarbten, unldslichen Stickchen aus
pol ymeren Stoffen angegeben. Bei de Auf zahl ungen von

Pol ymeren nennen jeweils acht Beispiele verschiedener

Pol ynmer gatt ungen, darunter vernetzte Acryl pol ynmere bzw.
vernetzte Pol yacryl harze. Witere Beispiele sol cher

Pol ymeren sind Pol yet hyl en, Et hyl en- Copol ynere,

Pol ypr opyl en, vernetztes Pol yvinylchlorid und Pol yester,
sow e einerseits (in Anspruch 21) Phenol harze und

Har nst of f - For mal dehydhar ze, bzw. andererseits (in
Anspruch 23) Cellul ose und Pol yacet al e.

Zur Stutzung i hrer Argumentation, dal, wie schon zu D6
vorgetragen (Abschnitt VIi), oben), die Anwesenheit von

imSirup gel dstem Pol ymer nicht zw ngend sei, verw es
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di e Beschwerdef uhrerin insbesondere auf die Angaben in
Anspruch 15 von D2 zur Zusammensetzung des Sirups (1).

Demmach sollte dieser Sirup, jeweils bezogen auf die
fertige Granitimtation, flldssiges polynerisierbares
Acryl mononmer in Mengen von m ndestens 30 Vol unen-% und

ei nen pol ynmeren Vi skositéatsregler, der vorw egend aus

ei nem Acryl pol yner, ei nem Copol ynerisat aus Vinylchlorid
und Vinylidenchlorid oder Cellul oseacetatbutyrat besteht,
in Mengen von O bis 20 Vol unen-% ent hal t en

Hi eraus zog di e Beschwerdef Ghrerin den Schluf3, die
Druckschrift |ehre, dall auf einen Polynergehalt im Sirup
verzi chtet werden kodnne, zumal auch imBeispiel 5 ein
Ver such beschrieben sei, in demder Sirup kein PMVA

ent hal te.

D eser Argunentation kann jedoch aus den fol genden
G inden nicht gefol gt werden

Anspruch 15 verlangt ausdricklich in Merkmal (E), dal
einerseits die Masse eine kinematische Viskositat von
0,1 nf/s nicht erreichen und andererseits die Absetz-
geschwi ndi gkeit der grofiten und schwersten Teilchen in
der Masse einen Wert von 100 cnmimin auch nicht
Uberschreiten durfen. Letzteres Merkmal ist fiar die
Besti mmung der @ ei chnméaldi gkeit der Teil chengrdl3en-
verteilung am wi chtigsten, und durch das Uberschreiten
seiner Grenze werden dar uber hinaus die @ ei chnali gkeit
der Oberfl &che und di e Verarbeitung durch zu schnelles
Absi nken di eser Teilchen gestért sowi e das granitartige
und ast heti sche Aussehen des Endproduktes verm ndert
(Seite 13, Zeilen 3/4 und 33 bis 36), d. h. das dort
her zustel | ende Produkt wi rd dann nicht erhalten.
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D e Mengenangabe in Anspruch 15, di e Abwesenheit des

pol ymeren Vi skositatsreglers betreffend, steht in klarem
W derspruch zu Seite 8 der Beschrei bung. Dort wrd der
Zusatz des Polynmers zum Sirup als zw ngende Mal3nahne
(Zeilen 20 bis 23) und di e Bedeutung ei ner hinreichenden
Vi skositat fiar den Erfol g des beschriebenen Verfahrens
dargel egt (Zeilen 30 bis 42).

Imzitierten Beispiel 5 ist eine Versuchsreihe
beschrieben, in der, unbestritten durch die Parteien,
di e Mengenbedi ngung von Anspruch 1 des Streitpatents

hi nsichtlich des partikel form gen Kunststoffmaterials
(m ndestens 8 Gew.-% nicht erfdallt wurde. Dariber

hi naus wi esen die "Sirupe" dieser Versuchsrei he PMVA-
Gehalte von O bis 10 Vol unen-% auf, und di e anféanglichen
Abset zgeschw ndi gkeiten der grofRten Teil chen variierten
zwi schen 0,03 und 170 cnimn. Die beiden |etzteren

Zahl enberei che |l assen sich imLichte des als Vergl ei chs-
bei spi el bezeichneten Beispiels 3, in demein polynmer-
freier "Sirup" eingesetzt wurde und aufgrund einer

anf &ngl i chen Absetzgeschw ndi gkeit von 150 cmimn die
vor st ehend genannten Nachteil e auftraten, nur dahin-
gehend interpretieren, dall beimEi nsatz polynerfreien
"Sirups" in Beispiel 5 die Absetzgeschw ndi gkeit bei

170 cmMmn |lag. Folglich wrde darin die oben genannte
Bedi ngung in Merkmal (E) von Anspruch 15 der
Druckschrift, die nmaximal e Absetzgeschw ndigkeit ("V,")
von 100 cmmn betreffend, nicht erfdllt. Das Merkma
(E), darin eingeschlossen die kritische mninmale

ki nemati sche Viskositat, wird auf Seite 7, ab Zeile 7,
in Punkt (1)(e), in Abhangigkeit von "V," néher erlautert.
| nsbesondere wird dort u. a. angegeben, dal3 di ese

Bedi ngung durch Variierung der Pol ynerkonzentration im
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Si rup und/ oder durch Erhoéhung des Mol ekul argew chts
ei ngestellt wrd.

Ent gegen dem Vortrag der Beschwerdef Ghrerin gi bt D2
daher nach Ansicht der Kanmer keine klare und ei ndeutige
Lehre, dalR auf den Einsatz eines polynerhaltigen Sirups
verzi chtet werden kdnnte, um eine stabile Dispersion der
Feststoffteilchen in einer G elBhmasse zu errei chen. Ganz
i mCGegenteil zeigen gerade die dortigen Experinmente fur
di esen Zweck di e Notwendi gkeit der Vi skositats-

einstel lung des Sirups uber seinen Pol ynergehal t.

Dar aus ergi bt sich, dal3 D2 kei nen Beitrag zur LOsung der
anst ehenden techni schen Aufgabe | eisten kann und auch
kei ne Anregung liefert, die Lehre von D6 so zu
nodi fi zi eren, dall di ese techni sche Aufgabe durch etwas
gel 6st werden koénnte, das unter den Anspruch 1 bzw. den
Anspruch 11 des Streitpatents fallt.

| nsgesanmt ist daher festzustellen, daR sich weder die

G ellmasse gendll Anspruch 1 noch das Verfahren zu seiner
Herstel | ung gemalR Anspruch 11 in nahel i egender Wi se aus
dem zitierten Stand der Techni k ergeben. Sie beruhen
folglich auf erfinderischer Tatigkeit.

Auch der die Verwendung di eser G elBnmasse betreffende
Anspruch 13 und der die dengemal3 hergestellten
Kunststoffteil e defini erende Anspruch 14 werden durch
di e oben getroffenen Feststellungen zu Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit getragen. Geiches gilt fur die
restlichen, von den bei den unabhé&ngi gen Ansprichen
abh&ngi gen Anspriche 2 bis 10 und 12.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin basi erend auf den
Ansprichen 1 bis 5, Uberreicht in der mindlichen

Ver handl ung, und 6 bis 15, eingereicht mt Schreiben vom
18. Oktober 2000, w rd zurickgew esen.

Der Hilfsantrag der Beschwerdefihrerin auf Stellung
ei ner Frage an die G olRe Beschwerdekamer, Uberreicht in
der mindl i chen Verhandl ung, wird zurickgew esen.

Der Fall wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Aufl age, das Patent auf G undl age des Hil fsantrags
der Beschwer degegnerin auf der Basis der Anspriche 1 bis
14, udberreicht in der mindlichen Verhandl ung, und einer
noch daran anzupassenden Beschrei bung aufrechtzuerhalten.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier R Young
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