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Sachverhalt und Antrage

C0971.D

Die Erteilung des europaischen Patents Nr. O 990 009 auf
die europaische Patentanmeldung Nr. 98933631.8,
angemeldet am 18. Juni 1998 als internationale Anmeldung
PCT/EP/98/03678 1m Namen der Firma Dyneon GmbH & Co. KG,
wurde am 13. Marz 2002 im Patentblatt 2002/11 bekannt
gemacht.

Das erteilte Patent enthielt siebzehn Anspriche, wobei
die unabhédngigen Anspriche 1, 13 und 15 - 17 wie folgt

lauteten:

"1. WaRrige Dispersion von durch Emulsionspolymeri-
sation gewonnenen Fluorpolymeren unterschiedlicher
TeilchengroRe, enthaltend mindestens ein Fluorpolymer A)
mit einer mittleren Teilchengrolle (Zahlenmittel) von
mindestens 200 nm und mindestens ein Fluorpolymer B) mit
einer mittleren Teilchengrofle (Zahlenmittel) von
héchstens 100 nm, wobei eine der Komponenten A) und B)
ein Thermoplast ist und die andere Komponente nicht aus
der Schmelze verarbeitbar ist, und wobei die gesamte
Dispersion eine nichtmonomodale Zahlenverteilung des

Partikeldurchmessers besitzt.

13. Verfahren zur Herstellung einer Dispersion nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dall man eine walrige Dispersion
mindestens eines Fluorpolymeren A) mit einer walrigen
Dispersion mindestens eines Fluorpolymeren B) mischt und
gegebenenfalls auf den gewiunschten Feststoffgehalt

aufkonzentriert.
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15. Verwendung der Dispersionen nach den Anspruchen 1
bis 12 zur Trankung, Impragnierung oder Beschichtung von
Oberflachen.

16. Verwendung der Dispersionen nach den Ansprichen 1
bis 12 zur Formulierung von Metallbeschichtungssystemen.

17. Verwendung der Dispersionen nach den Ansprichen 1
bis 12 zur Trankung oder Impragnierung von Fasern oder
Flachengebilden aus Fasern oder pordsen Stoffen und zur

Beschichtung von Glasfasergeweben."™

Anspriche 2 bis 12 und 14 waren abhangige Anspriche.

. Gegen die Erteilung des Patents wurde gemall Artikel 100a)
EPU von der E.l. Du Pont de Nemours and Company
Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents iIm

gesamten Umfang beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem auf folgende

Druckschriften Bezug genommen:

D1: US - 3 925 292;
D2: US - 4 252 859;
D3: US - 5 576 381 und
D4: EP - 0 - 124 085.

I11. Mit ihrer am 28. September 2006 miundlich verkindeten und
am 14. November 2006 schriftlich begrindeten
Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das
Patent.
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Grundlage der Entscheidung waren der Hauptantrag (die
erteilten Anspriche) und ein Hilfsantrag, wobeil in
Anspruch 1 des Hilfsantrags Anspruch 10 aufgenommen

worden war .

Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, da threr
Meinung nach der Gegenstand der Anspriche gemall Haupt-
und Hilfsantrag des Patents zwar neu, jedoch naheliegend

und daher nicht erfinderisch sei.

Ausgehend von D3 als nachstliegendem Stand der Technik
sah die Einspruchsabteilung die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung darin, weitere wassrige Dispersionen von
Fluorpolymeren bereitzustellen. Die LOsung dieser
Aufgabe, namlich die Verwendung eines thermoplastischen
Fluorpolymers als eine der Polymerkomponenten, liege flr
den Fachmann nahe, da die Verwendung solcher
thermoplastischer Polymere in zu Beschichtungszwecken
geeigneten wassrigen Fluorpolymerdispersionen bereits
aus D1, D4 und D2 bekannt sei.

Am 15. Januar 2007 legte die Patentinhaberin
(nachfolgend die Beschwerdefihrerin) unter
gleichzeitiger Zahlung der falligen Gebihr Beschwerde
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein. Die
Beschwerdebegrindung wurde am 22. Marz 2007 eingereicht.

Mit der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefuhrerin drei Hilfsantrage ein und legte neue

Vergleichsbeispiele vor, namlich:

Annex A, enthaltend:
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— Al: "Versuchsbeschreibung Sauretest" betreffend

vergleichende Untersuchungen der Porositat, und

— A2: Bildliche Darstellung der Versuchsergebnisse.

V. In 1threr Stellungnahme vom 13. August 2007 widersprach
die Einsprechende (nachfolgend die Beschwerdegegnerin)
dem Vorbringen der Beschwerdefihrerin. Sie reichte
ebenfalls einen Versuchsbericht ein:

Du Pont Annex C: "Porosity of polymer coatings made with
fluoropolymer dispersions'.

VI. In dem der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefigten
Bescheid vom 25. September 2008 hat die Kammer den
Parteien mitgeteilt, dass in der Verhandlung zu
entscheiden sein werde, ob der Gegenstand des Anspruchs
1 neu gegenuber D4 sei und auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe.

VII. Am 20. Februar 2009 reichte die Beschwerdefihrerin zwei
neue Hilfsantrage ein und am 19. Marz 2009 reichte sie

einen weiteren Hilfsantrag ein.

VIII. Am 24. Februar 2009 teilte die Beschwerdegegnerin ihre
Absicht mit, die Verfahrensprache Deutsch in der
mindlichen Verhandlung zu verwenden und beantragte
zugleich eine Ubersetzung von Deutsch nach Englisch. Sie
werde in der Verhandlung von zwei technischen Experten

begleitet, die zu Fragen Stellung nehmen konnten.

1X. Mit Schreiben vom 11. Marz 2009 bat die
Beschwerdefiuhrerin die Kammer, den Antrag der
Beschwerdegegnerin auf Ubersetzung abzulehnen.
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X. Am 13. Marz 2009 informierte die Kammer die Parteien,
dass fur die mundliche Verhandlung am 24.03.2009
Dolmetscher fir die Ubersetzung von Deutsch nach
Englisch bestellt worden sind.

X1 Am 16. Marz 2009 bat die Beschwerdefuhrerin mitzuteilen,
auf Grund welcher Rechtslage die Entscheidung zur

Ubersetzung erfolgte.
XIl. Am 24. Marz 2009 fand eine mundliche Verhandlung statt.
wahrend der Verhandlung hat die Beschwerdefihrerin zwei

Hilfsantrage (Hilfsantrage 4 und 6) zurickgezogen.

Die Anspriche des Hauptantrags entsprechen der erteilten

Fassung des Patents (siehe 1 oben).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass festgelegt ist,

dass die Komponente B) der Thermoplast ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die
Dispersion zusatzlich 4 bis 15 Gew.% bezogen auf den
Polymerfeststoffgehalt an Tensiden enthalt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die
Komponente B eine mittlere TeilchengroRe (Zahlenmittel)
von hochstens 80 nm hat.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, das der Anspruch

Iin einen Verwendungsanspruch umgewandelt wurde
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(Kombination der Anspriche 1 und 16 des Hilfsantrags 1).
Er lautet:

"1. Verwendung eilner wassrigen Dispersion von durch
Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren
unterschiedlicher Teilchengrofe, enthaltend mindestens
ein Fluorpolymer A) mit einer mittleren Teilchengrolie
(Zahlenmittel) von mindestens 200 nm und mindestens ein
Fluorpolymer B) mit einer mittleren Teilchengrolle
(Zahlenmittel) von hoéchstens 100 nm, wobei die
Komponente B) ein Thermoplast ist und die andere
Komponente nicht aus der Schmelze verarbeitbar ist, und
wobeil die gesamte Dispersion eine nichtmonomodale
Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt zur
Trankung oder Imprégnierung von Fasern oder
Flachengebilden aus Fasern oder pordsen Stoffen und zur

Beschichtung von Glasfasergeweben."™

Die fur diese Entscheidung wichtigen schriftlich und
mindlich vorgebrachten Argumente der Beschwerdefihrerin

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der beanspruchte Gegenstand sei erfinderisch Im Sinne
von Artikel 56 EPU, wenn man - in Ubereinstimmung mit
der Beschwerdegegnerin - von D3 als nachstliegenden
Stand der Technik ausgeht. Insbesondere deshalb, weil
gemall Anspruch 1 des Streitpatents Im Gegensatz zu D3
eine der beiden Komponenten ein Thermoplast ist, und
die patentgemall spezifizierte wassrige Dispersion zu
Beschichtungen mit geringer Porositat, insbesondere
auf Glasfasergewebe, fuhrt. lhrer Meinung nach kann
keines der im Verfahren befindlichen Dokumente dem
Fachmann eine Anregung liefern, in der beanspruchten

Weise zu verfahren, insbesondere, weil D3 ein
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Vorurteil gegen die Verwendung von thermoplastischen
Fluorpolymeren konstituiere.

Die Wahl der Komponente B) als thermoplastisch
verarbeitbares Fluorpolymer gemdfl3 Hilfsantrag 1 fuhre
zu Beschichtungen geringer Porositat und hoher
elektrischer Durchschlagkraft, was durch die als
Annex A eingereichten Vergleichsversuche auch belegt

sel.

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte in lhrer Eingabe
vom 11. Marz 2009, dass die Ubersetzung nur dazu
diene, dass die technischen Experten der
Beschwerdegegnerin den Vortrag ihrer Vertreterin
einfacher verfolgen konnten. lhrer Meinung nach sind
die Experten jedoch nicht Parteir des Verfahrens und
eine Ubersetzung ins Englische eine private
Angelegenheit der Beschwerdegegnerin. Die Kosten
hierfur waren deshalb alleine von der
Beschwerdegegnerin zu tragen und nicht vom
Europaischen Patentamt. Da sich das Européaische
Patentamt aus den GebUhren der Patentanmeldungen
finanziere, sei es nicht einsichtig, dass diese

Gelder fur Privatinteressen verwendet werden.

In der mundlichen Verhandlung wurde deutlich, dass
das Interesse des Vertreters der Beschwerdefihrerin

in dieser Angelegenheit eher In einer Entscheidung
zugunsten der Beschwerdegegnerin lag, um gegenuber
den Instanzen des EPA in ahnlich gelagerten Fallen
Argumente in die Hand zu bekommen, die ihm zur
Durchsetzung von Antragen auf die Ubernahme von
Ubersetzungskosten durch das EPA dienlich sein koénnen,

z.B. wenn er als Deutscher-Muttersprachler in
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Begleitung von Englisch sprechenden Mandanten
erscheint.

Beschwerdegegnerin machte folgende Argumente geltend:

D4 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1 des
Hauptantrags. Sie betonte iInsbesondere, dass das
modifizierte Tetrafluorethylenpolymer aus D4 mit
einem Homopolymerkern nicht aus der Schmelze
verarbeitbar sei, und dass der beanspruchte

Gegenstand keine neue Auswahl darstelle.

Bezlglich der erfinderischen Tatigkeit stimmte sie iIm
Wesentlichen dem Argument der Einspruchsabteilung zu,
dass es fur das Vorliegen eines technischen Vorteils
fur die Verwendung eines thermoplastischen
Fluorpolymers keinen Beleg gebe. Dieses willkurlich
gewahlte Merkmal, dessen Verwendung durch D2, D4 oder
D1 nahe liege, konne somit keinen erfinderischen
Beitrag leisten. Zu den Versuchen der
Beschwerdefuhrerin stellte sie fest, dass diese nicht
aussagekraftig seien, weil sie keinen Vergleich der
beanspruchten Dispersionen mit den Dispersionen aus
D3 darstellen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 aller Hilfsantrage sei
nicht klar (Artikel 84 EPU) und im Sinne von
Artikel 123 (2), (3) EPU unzulassig erweitert worden.

Der Hilfsantrag 2 sollte nicht in das Verfahren

zugelassen werden.
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Die Beschwerdefiuhrerin beantragte:

— die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang

(Hauptantrag);

- hilfsweise, das Patent auf Basis der Hilfsantrage 1,
2, 3 und 5 (Hilfsantrage 1, 3 und 5 eingereicht am
20. Februar 2009, Hilfsantrag 2 eingereicht am
19. Marz 2009) aufrechtzuerhalten; und

-~ dass die Kosten der Ubersetzung aus der
Verfahrenssprache ins Englische nicht vom

Europaischen Patentamt getragen werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde.

Sie beantragte aulRerdem, das am 23. Marz 2007
eingereichte Dokument "Dyneon Annex A comprising annexes

Al and A2" nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgrinde

1.

2.2

C0971.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zulassigkeit verspatet vorgebrachter Beweismittel
(Artikel 114(2) EPU)

Die mit der Beschwerdebegrindung vom 23. Marz 2007
eingereichten Versuche, Annex A, sind im Hinblick auf
die Bedingungen gemall Artikel 12 (4) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. 2007, 536
bis 547) zu bewerten.

Die Versuche wurden als Reaktion auf die Entscheidung
der Einspruchsabteilung vorgelegt. Die
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Einspruchsabteilung befand, dass die beanspruchten
Dispersionen gegenuber dem nadchstliegenden Stand der
Technik keinen technischen Effekt erzielen und sah daher
die objektiv zu l6sende Aufgabe nur In der

Bereitstellung weiterer wassriger Dispersionen.

Die eingereichten Versuche sollen demgegenuber belegen,
dass bei der patentgemdflen Verwendung groRerer
Thermoplastpartikel die Porositdt der
Fluorpolymerbeschichtung erhoéht wird. Sie erganzen somit
das von der Einspruchsabteilung nicht akzeptierte
Argument der Beschwerdefiuhrerin, wonach die beanspruchte
Erfindung zu einem besonderen technischen Effekt fuhren
sollte, und sind somit als Reaktion auf die Entscheidung

zu betrachten.

2.3 Die Versuche wurden mit der Beschwerdebegrindung
eingereicht und die Beschwerdegegnerin konnte

rechtzeitig dazu Stellung nehmen, was sie auch tat.

2.4 Unter den vorliegenden Umstanden entscheidet die Kammer
daher 1m Rahmen ihres Ermessensspielraums gemal
Artikel 114 (2) EPU, den Versuchsbericht der
Beschwerdefuhrerin zu berucksichtigen.

HAUPTANTRAG

3. Neuheit (Artikel 54 EPU)

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Neuheit des Gegenstandes

von Anspruch 1 angegriffen. Sie hat behauptet, er sei
nicht neu gegenuber der Offenbarung von D4.

C0971.D
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Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschliellen;
sie kommt vielmehr zu dem Ergebnis, dass der
beanspruchte Gegenstand neu gegenuber D4 ist.

Wie nachstehend dargelegt, kommt die Kammer jedoch zum
Ergebnis, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags in nahe liegender Weise aus dem bekannten
Stand der Technik ergibt. Unter diesen Umstanden
erubrigt sich eine ausfuhrliche Begriundung beziuglich der
Neuheit.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages bezieht
sich auf eine wassrige Dispersion von durch
Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren mit

folgenden Merkmalen:

— (&) mindestens ein Fluorpolymer A) mit einer
mittleren TeilchengroRe von mindestens 200 nm, und

— (b) mindestens ein Fluorpolymer B) mit einer
mittleren TeilchengroRe von hdochstens 100 nm,

wobei :

— (cl) eine der Komponenten A) und B) ein Thermoplast
ist, und

— (c2) die andere Komponente nicht aus der Schmelze
verarbeitbar ist und

wobei,

— (d) die gesamte Dispersion eine nichtmonomodale
Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers besitzt.

Nachstliegender Stand der Technik.
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4.3.2
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Im Einvernehmen mit den Parteien sieht die Kammer die
Offenbarung von D3 als nachstliegenden Stand der Technik

an.

D3 beschreibt ebenfalls wassrige Dispersionen von durch
Emulsionspolymerisation gewonnenen Fluorpolymeren,
enthaltend ein erstes Fluorpolymer mit einer mittleren
TeilchengroRe von 180 bis 440 nm und ein zweites
Fluorpolymer mit einer mittleren Teilchengrole von 50
bis 150 nm, so dass die gesamte Dispersion eine nicht
monomodalle Zahlenverteilung des Partikeldurchmessers
besitzt, wobei beide Fluorpolymere nicht aus der
Schmelze verarbeitbar sind (Anspriche 1 und 8). Diese
Dispersionen eignen sich fur die Herstellung von
Uberzigen auf glatten, pordsen oder faserformigen
Materialien, beispielsweise zur Trankung oder
Impragnierung von Fasermaterialien oder porosen Stoffen
(Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 2).

Aufgabe und LOsung.

Die wassrigen Dispersionen nach Anspruch 1 des
Hauptantrags unterscheiden sich von den Dispersionen von
D3 nur dadurch, dass eine der Fluorpolymeren A) oder B)

ein Thermoplast ist (Merkmal cl)).

Gegenuber einer Behandlung mit vergleichbaren

Dispersionen der Einzelkomponenten kénnen mit den

erfindungsgemallen Dispersionen die gewlnschten
Schichtdicken In weniger Verfahrensschritten erreicht
werden konnen, ohne dass es zu einer Rissbildung oder zu
ungleichmalRigen Filmen kommt (siehe [0019] der
Patentschrift).
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4.3.4

4.3.5
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Die Vergleichversuche in der Patentschrift gegenuber
Dispersionen der Einzelkomponente stellen jedoch keinen
Vergleich mit den Dispersionen des nachstliegenden
Standes der Technik dar.

Weder die von der Beschwerdefiuhrerin wahrend der
internationalen Phase der Anmeldung am 5. Juli 1999,
noch die am 15. Januar 2007 mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Versuche vergleichen die beanspruchten
Dispersionen mit den aus D3 bekannten Dispersionen und
sie konnen daher nicht als Nachweis eines technischen
Vorteils der beanspruchten Dispersionen herangezogen

werden.

Die Beschwerdefuhrerin hat in der mundlichen Verhandlung
zwar beteuert, dass gemall internem Wissen die mit den
erfindungsgemalen Dispersionen hergestellten Uberzuge
eine geringere Porositat als die aus D3 bekannten
aufweisen, jedoch zugegebenen, dass gegeniber dem EPA

ein experimenteller Nachweis dafir nicht erbracht wurde.

Die Kammer kann bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit die angeblichen Vorteile der beanspruchten
Dispersionen nicht beriucksichtigen, weil diese - soweit
sie bei der vorliegenden Beweislage anerkannt werden
kénnen - schon im Stand der Technik auftreten; dies gilt
einerseits dafiur, dass auch die Dispersionen gemafll D3
besonders geeignet fiir die Herstellung von Uberziigen auf
glatten, pordsen und faserformigen Materialien sind, und
anderseits dafur, dass die dort erhaltenen Filme eine
dichte Struktur und eine groflRere Harte als die mit den
Einzelkomponenten erhaltlichen aufweisen (Spalte 3,
Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 2 und Zeilen 17 - 21). Aus

diesen Informationen iIn D3 ergibt sich fir den Fachmann
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unzweildeutig, dass mit den dort offenbarten Dispersionen
auch Uberziige geringer Porositat erhalten werden konnen.

Beir dieser Sachlage kann die Kammer die reine Behauptung
eines unerwarteten technischen Vorteils der
beanspruchten Dispersionen gegentber den Dispersionen
aus D3 ohne Vorlage eines direkten experimentellen
Vergleichs nicht zur Begrindung einer erfinderischen

Tatigkeit heranziehen.

4.3.6 Somit wird die gegenuber D3 zu ldsende Aufgabe darin
gesehen, weitere alternative wassrige Dispersionen von
Fluorpolymeren, welche sich zur Trankung oder
Impragnierung von Fasern und zur Beschichtung von

Glasfasergeweben eignen, zur Verfugung zu stellen.

4.3.7 Diese Aufgabe wurde durch die beanspruchten Dispersionen,
wobei eine der Fluorpolymeren ein Thermoplast ist,

gelost.

4_.3.8 Die Beispiele Im Patent sowie die weiteren
experimentellen Resultate zeigen, dass die gestellte
technische Aufgabe durch die beanspruchten Dispersionen
gelost i1st. Das wurde von der Beschwerdegegnerin auch
nicht bestritten.

4.4 Naheliegen.

4.4.1 Es bleibt zu klaren, ob der Fachmann ausgehend von den
Dispersionen gemald D3 und mit der vorstehend definierten
Aufgabe konfrontiert, auf Grund der im Verfahren
befindlichen Dokumente in nahe liegender Weise zu den
beanspruchten Dispersionen gekommen ware, dass heil3t, ob

in diesen Dokumenten ein Hinweis auf die Verwendung von

C0971.D
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Mischungen von nicht thermoplastischen Fluorpolymeren
und thermoplastischen Fluorpolymeren und i1hre Verwendung

fur Beschichtungen entnommen werden kann.

In der Tat zeigen die Dokumente D1, D2 und D4, dass dies
der Fall ist.

Dokument D4 lehrt die Verwendung einer Mischung
enthaltend ein nicht thermoplastisches Polymer
(Tetrafluorethylenhomopolymer) und ein thermoplastisches
Polymer (Tetrafluorethylen Copolymer) zur Beschichtung,
wobei das thermoplastische Copolymer die Adhéasion
verbessert (Seite 1, Zeile 13 - Seite 2, Zeile 9).

Auch in D1 wird ein thermoplastisches Fluorpolymer
eingesetzt, um den Glanz der Beschichtung zu erhdéhen
(Spalte 1, Zeilen 22 - 28).

Insbesondere D2 zeigt, dass der Zusatz eines
thermoplastischen Copolymers eine Verbesserung der
Eigenschaften der Uberziige mit sich bringt. Mischungen
von Polytetrafluorethylen und perfluorierten
Vinylethercopolymeren von Tetrafluorethylen und
Perfluor-(n-propyl-vinyl)-ether ergeben einen harteren,
kratzfesteren und weniger durchlassigen Uberzug, der
auch elastischer und weniger spridde als
Polytetrafluorethylen-Uberziige ist (Spalte 3, Zeilen 49
- 56).

Aus diesem Stand der Technik entnimmt der Fachmann die
Lehre, dass thermoplastische Fluorpolymere tbliche
Komponenten wassriger Dispersionen fir Uberziige sind. Im
Hinblick darauf war es fur den Fachmann naheliegend, ein

solches thermoplastisches Fluorpolymer als Austausch
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eines nicht thermoplastischen Polymers, in den
Mischungen von D3 zu verwenden. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 ergibt sich somit fiur den Fachmann aus der
Kombination von D3 mit D2 (bzw. D1 oder D4) ohne
erfinderisches Zutun.

Die Beschwerdefuhrerin bestreitet nicht, dass im Stand
der Technik auf Mischungen von Thermoplasten und
Nicht-Thermoplasten hingewiesen wird. Sie betonte jedoch,
dass der Fachmann ausgehend von D3 die Verwendung von
Thermoplasten nicht in Erwagung gezogen hatte, da D3

solche Kombinationen als nachteilig ansehen wirde.

Die Beschwerdefiuhrerin stitzt sich darauf,

1) dass PTFE-Thermoplast-Mischungen in D3 nicht nur
wegen hoherer Kosten als nachteilig angesehen werden,
sondern auch weil deren Beschichtungen steif und deshalb
nicht fur alle Anwendungen geeignet seien (Spalte 2,
Zeilen 35 - 42) und

11) dass in D3 (Spalte 1, Zeilen 65 - 67) explizit die
Verwendung von Fluorthermoplasten ausgeschlossen wird
("'not be fluorothermoplastics™).

Diese Argumente uberzeugen die Kammer nicht.

Auf Spalte 2, Zeilen 30 - 42 von D3 wird das Dokument

US - 3 790 403 gewurdigt. In diesem Dokument wird nicht
wie Im Patent eine Mischung verwendet, sondern es wird
zunachst ein Glasgewebe mit einer Polytetrafluorethylen-
Dispersion beschichtet und dariber eine Beschichtung aus
einem thermoplastischen Tetrafluorethylen-Copolymer

aufgebracht. Dadurch wird die Rissbildung vermindert.
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Die technische Kritik, die D3 im Hinblick auf diesen 2-

Schichten-Auftrag aullert (“relativ steif und nicht fur
alle Anwendungen geeignet'), ist wegen der
Unterschiedlichkeit der verglichenen technischen
Losungen nicht als Urteil gegenitber der patentgemélien
L6osung anwendbar. Was die weitere Kritik an den hohen
Kosten von thermoplastischen Copolymeren betrifft, so
ist dies kein zutreffendes Argument gegen ihre
Verwendung zur Herstellung alternativer Dispersionen. So
wird etwa in D2 festgestellt, dass thermoplastische
Fluorpolymere zwar teurer als Polytetrafluorethylen sind
(Spalte 1, Zeilen 27 -32), sie werden jedoch dennoch

verwendet (Anspruch 1 von D2).

Nach Auffassung der Kammer ist auch die Aussage auf
Spalte 1, Zeile 66 der D3 im Rahmen der diesem Dokument
zugrunde liegendem Aufgabe nicht als ein Vorurteil gegen
die Verwendung von Thermoplasten zu verstehen. D3 sucht
eine Dispersion, zu deren Herstellung billigere
Fluorpolymere verwendet werden (Spalte 2, Zeile 42 - 47)
und 1n diesem Kontext sollen die Fluorpolymere A) und B)
in D3 keine (teuren) Fluorthermoplaste sein.

Zusammenfassend konnen die Aussagen von D3 den Fachmann
von der Verwendung von Thermoplasten nicht abhalten.

Aus den obigen Ausfiuhrungen folgt, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).
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HILFSANTRAG 1

5.

5.2

5.3

C0971.D

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Anspriche gemdl3 Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von
den Ansprichen gemafl} Hauptantrag dadurch, dass die
Komponente der Dispersion, die eine mittlere
TeilchengroRe von hochstens 100 nm aufweist (Komponente

B)), ein Thermoplast ist.

Die Beschwerdefuhrerin meinte, dass durch diese
Merkmalskombination eine Beschichtung geringerer
Porositat und hoher elektrischer Durchschlagskraft
erzeugt werden konne. Sie stitzte sich auf die iIm

Annex A vorgelegten zusatzlichen Vergleichsversuche,
welche zeigen sollten, dass die Porositat der
Fluorpolymerbeschichtung beil der Verwendung groRerer
Thermoplastpartikel erhoht und die Beschichtungsqualitat

dadurch herabgesetzt werde.

Die Auswahl der Komponente B) als Thermoplast ware dann
vorteilhaft gegeniber der Verwendung der Komponente A)
als Thermoplast, was eine erfinderische Tatigkeit

begrinden wirde.

Die Kammer findet jedoch dieses Argument nicht
Uberzeugend. Die Versuche geméald Annex A vergleichen
nicht, wie von der Beschwerdefuhrerin behauptet, zwei
nicht monomodale Dispersionen, sondern eine
erfindungsgeméflle nicht monomodale Dispersion (eine
Dispersion aus nicht thermoplastischem Polymer, PTFE,
mit Partikeln einer durchschnittlichen Groél3e von circa
225 nm und Thermoplast-Partikeln einer

durchschnittlichen GroRe zwischen 80 und 100 nm) mit
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einer monomodalen Dispersion (eine Dispersion mit den
gleichen PTFE Partikeln von circa 225 nm und
Thermoplast-Partikeln mit einer durchschnittlichen GroRRe
von circa 230 nm). Der geringfugige Unterschied von 5 nm
zwischen den PTFE-Polymer- und den Thermoplast-Partikeln
Iin der zweiten Dispersion fuhrt namlich nicht zu einer
nicht monomodalen Dispersion, was besonders deutlich
wird, wenn man die Angabe in Paragraph [0010] der
Beschreibung des Streitpatents zum Mallstab nimmt,
demzufolge eine Teilchengroffe von 230 nm *"in der

gleichen GroRenordnung™ liegt wie 160 nm.

Diese Testergebnisse koénnen daher nicht verwendet werden,
um einen unerwarteten Vorteil der beanspruchten
Dispersionen gegenuber denen aus D3 oder anderen nicht

monomodalen Dispersionen zu belegen.

5.4 Unter diesen Umstédnden bleibt es die gegenuber D3 zu
l6sende Aufgabe, alternative wassrige Dispersionen von
Fluorpolymeren zur Verfigung zu stellen (siehe oben
Punkt 4.3.6).

5.5 Die LOsung gemall Anspruch 1, namlich der Ersatz des
nicht aus der Schmelze verarbeitbaren Fluorpolymers mit
der kleineren TeilchengrofRe durch ein
Thermoplastfluorpolymer beruht nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Wie bereits fur den Hauptantrag dargelegt, ist die
Verwendung eines thermoplastischen Fluorpolymers
anstelle eines nicht thermoplastischen Polymers fir den
Fachmann naheliegend. Die weitere Ausfuhrungsform gemaf
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 besteht lediglich darin,

aus zwei gleichwertigen Alternativen (einem Polymer mit

C0971.D
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groRerer Teilchengrolle oder einem Polymer mit kleinerer
TeilchengrofRe) auszuwahlen, eine Auswahl, welche ohne
unerwarteten Effekt als naheliegend angesehen werden

MuUss.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beruht
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

HILFSANTRAG 2

6.

6.1

6.2

C0971.D

Zulassigkeit

Die Anspriche gemdfl? Hilfsantrag 2 wurden von der
Beschwerdefiuhrerin lediglich funf Tage vor der

mundlichen Verhandlung eingereicht.

Gegenuber dem Hilfsantrag 1 wurde in den Anspruch 1
dieses Antrags das Merkmal aufgenommen, dass die
Dispersion 4 bis 15 Gew.% bezogen auf den
Polymerfeststoffgehalt an Tensiden enthalt. Dieses
Merkmal wurde aus der Beschreibung in die Anspruche

aufgenommen.

Als Grund fur diese Anderung gab die Beschwerdefihrerin
an, dass dieses Merkmal in D4 nicht offenbart sei.

Nach Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (ABI EPA 2007, 536) steht es im
Ermessen der Kammer, Anderungen des Vorbringens eines
Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegrindung

zuzulassen und zu berucksichtigen.
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Bei der Ausubung des Ermessens werden nach standiger
Rechtsprechung u.a. die Erfolgsaussichten des Antrags
bericksichtigt.

6.3 Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, dass die
Verwendung von Tensiden In dem betroffenen Gebiet ublich
iIst. AulBerdem ist die hinzugefiugte Menge an Tensid
bereits in D3 explizit beschrieben (Spalte 3, Zeilen 42
- 43). Es ist daher fur die Kammer nicht ersichtlich,
inwiefern dieses Merkmal die bestehenden Bedenken zur

erfinderischen Tatigkeit ausraumen koénnte.

6.4 Hilfsantrag 2 wird daher nicht in das Verfahren
zugelassen, weil Anspruch 1 prima facie nicht gewahrbar

ist.

HILFSANTRAGE 3 und 5

7. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

7.1 Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 3 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag 1 nur insofern, als er
spezifiziert, dass die Komponente B) eine mittlere
TeilchengrofRe von hochstens 80 nm (statt 100 nm) hat.

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 5 unterscheidet sich
von Anspruch 1 gemafl} Hilfsantrag 1 dadurch, dass der

Anspruch 1n einen Verwendungsanspruch umgewandelt wurde.

7.2 Da die aus D3 bekannten Dispersionen ein Fluorpolymer
mit einer mittleren Teilchengrofle von 50 bis 150 nm
enthalten (siehe Anspruch 8) und ein bevorzugtes
Einsatzgebiet der Dispersionen aus D3 ebenfalls die

Beschichtung von Glasfasergeweben darstellt (Spalte 4,

C0971.D
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Zeilen 9 - 10), konnen diese zusatzlichen Merkmale
nichts zur erfinderischen Tatigkeit beitragen.

Der beanspruchte Gegenstand ist daher aus den
vorstehenden Grunden mutatis mutandis als nicht

erfinderisch anzusehen.

Antrag der Beschwerdefihrerin beziglich

Ubersetzungskosten

Wie unter Punkt X111 ausgefuhrt, widersetzt sich die
Beschwerdefihrerin in der Essenz ihres Antrags nicht,
dass die Ubersetzungskosten durch das Europaische

Patentamt getragen werden, eher das Gegenteil trifft zu.

Es ist jedoch unter dem EPU nicht die Aufgabe des
Beschwerdeverfahrens Rechtsprechung zu provozieren mit
dem einzigen Zweck, Munition/Argumente fur die Nutzung
einer Partei fur andere Falle zu schaffen. Umso weniger,
wenn nicht die Partei selbst es ist, die eine solche
Rechtsprechung winscht, sondern i1hr Vertreter. Allein
aus diesen Grunden konnte der Antrag als unzulassig
(ohne Bedeutung fur das anhangige Beschwerdeverfahren)

zuriuckgewiesen werden.

Im vorliegenden Fall i1st es nicht notwendig zu
Uberpriufen, ob die Kammer berechtigt ware, das
Europaische Patentamt aufzufordern, die Kosten der
Ubersetzung nicht zu tragen. Die Kammer ist in diesem
Fall nicht mit einer Situation wie In den Entscheirdungen
T 774/05 vom 8. November 2007 oder T 44/92 vom 15. April
1994 konfrontiert, beide nicht im ABI. EPA
veroffentlicht. GemaR Regel 4 (5) EPU Ubernimmt das

Europaische Patentamt, soweit erforderlich, auf seine
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Kosten die Ubersetzung in die Verfahrenssprache und
gegebenenfalls iIn seine anderen Amtssprachen. Diese
Regel bestimmt daher, wann das Europaische Patentamt fur

die Ubersetzung auf seine Kosten sorgen muss.

8.4 Die Beschwerdefuhrerin bestreitet nicht, dass diese
Entscheidung Im Ermessen der Kammer liegt und gab keinen
sachlichen Grund an, warum im vorliegenden Fall nicht
fur eine Ubersetzung gesorgt werden sollte. Die Kammer
selber sieht auch keinen Grund, um dem Antrag der
Beschwerdefihrerin zu folgen, bzw. auf die Ubersetzer,
die bereits bestellt waren, zu verzichten. Die
Anwesenheit der Experten der Beschwerdegegnerin, welche
offenkundig nicht der deutschen Sprache machtig waren,
zur Diskussion der gegebenenfalls
entscheidungserheblichen experimentellen Daten und damit
zusammenhangenden technischen Sachverhalte wurde von der
Kammer in einer im Prinzip komplexen Angelegenheit fur
nitzlich erachtet. Dies steht im Einklang mit der
Tatsache, dass auch der Vertreter der Beschwerdefihrerin
in der mundlichen Verhandlung in Begleitung eines
technischen Experten erschien. Die Kammer ware im
Hinblick auf die Entscheidung G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412)
bereit gewesen, mundlichen Ausfihrungen der Experten auf
Englisch zuzulassen, was voraussetzt, dass sie den
Diskussionen wahrend der mundlichen Verhandlung folgen

konnen.

8.5 Der Antrag der Beschwerdefuhrerin ist daher abgelehnt.

C0971.D
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Rohn P. Kitzmantel
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