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Sachverhalt und Antréage

l. Der Hinweis auf die Erteilung des europai schen Patents
Nr. 1 153 979 der Wacker Pol yner Systens GirbH & Co. KG
(jetzt Wacker Cheme AG wurde am 25. Juni 2003 im
Pat ent bl att 2003/ 26 veroffentlicht. Das Patent basiert
auf der europai schen Patentannel dung Nr. 01109326. 7 und
wurde am 12. April 2001 unter Beanspruchung der
Prioritéat der deutschen Vorannel dung DE 10022992 vom
11. Mai 2000 angenel det.

Das erteilte Patent enthielt 24 Anspriuche, wobei der
unabhéangi ge Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Funktionalisierte Copolynerisate in Form deren walrigen
Di spersionen oder in Wasser redi spergierbaren Pul ver,

auf Basi s von

a) Vinyl ester-Copol ymerisaten von Vinylacetat mt
wei teren Vinylestern, oder Vinylester-Ethylen-
Copol yneri sat en, oder Vinyl ester-Ethyl en-
Vi nyl chl ori d- Copol yneri sat en, oder Vinylester-
Acryl saur eest er - Copol yneri saten, oder
Acryl saur eest er - Copol yneri saten, oder
Met hyl net hacryl at - Copol yneri saten, oder Styrol -1, 3-
But adi en- Copol yneri saten, mt

b) 0.05 bis 5.0 Gew. -% von ei nem oder nehreren
hydr ol ysi erbaren Sil an- Mononeren aus der G uppe
unf assend et hyl eni sch ungesattigte, hydrolysierbare
Si i ci unver bi ndungen und hydr ol ysi er bare
Si i ciunverbi ndungen aus der G uppe unfassend

Epoxysi | ane, Am nosil ane und Mercaptosil ane,
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c) 0.05 bis 5.0 Gew.-% von ei nem oder nehreren Mononeren
aus der G uppe unfassend ethyl eni sch ungeséattigte
Epoxi dver bi ndungen,

d) O bis 2.0 Gew.-% von ei nem oder nehreren Mononeren
aus der G uppe unfassend et hyl eni sch ungesattigte
1, 3- Di car bonyl ver bi ndungen,

sow e 99f. nach [sic] 0.05 bis 10 Gew. -%

Hi | f srononere, wobei die Angaben in Gew.-% jeweils
auf das Cesantgew cht der eingesetzten Mononeren a)
bezogen sind."

Gegen das Patent wurde am 12. Marz 2004 von der Cel anese
Enmul si ons GrbH Ei nspruch erhoben. Der Ei nsprechende
st Ut zt e seinen Einspruch auf die Einspruchsgrinde gemal3
Artikel 100 a) EPU (mangel nde Neuheit und mangel nde
erfinderische Tatigkeit) und zitierte unter anderem

f ol gende Dokunent e:

D1: EP O 215 518 A1,

D3: EP 0 896 029 A1,

D4: XXI'I1 FATI PEC Congress, Brussels, 10-14 June 1996,
Vol une D, D67-D88; und

D5: DE 15 95 501 A1l.

In der am 17. Januar 2007 nundlich verkindeten und am
16. Februar 2007 schriftlich begrindeten Zw schen-

ent schei dung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass
der Cegenstand der Anspriche des Hil fsantrags
(Anspriche 1-23, eingereicht in der mindlichen

Ver handl ung am 17. Januar 2007) di e Erfordernisse des
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EPU erfullt. Anspruch 1 des Hilfsantrags lautete we

fol gt (Anderungen gegeniiber demerteilten Anspruch 1

durch Streichung kenntlich gemacht):

"Funktionalisierte Copolynerisate in Form deren walrigen

Di spersionen oder in Wasser redi spergierbaren Pul ver,

auf Basi s von

a)

b)

d)

Vi nyl est er- Copol yneri saten von Vinylacetat mt

wei teren Vinylestern, oder Vinylester-Ethylen-

Copol yneri sat en, oder Vinyl ester-Ethyl en-

Vi nyl chl ori d- Copol yneri saten, oder Vinylester-

Acryl saur eest er - Copol yneri sat en, eder

Acryl saureester-Copol yneri saten, oder

Met hyl met hacryl at - Copol yneri saten, oder Styrol-1, 3-
But adi en- Copol yneri saten, mt

0.05 bis 5.0 Gew. -% von ei nem oder nehreren

hydr ol ysi erbaren Sil an- Mononeren aus der G uppe

unf assend et hyl eni sch ungesattigte, hydrolysierbare
Si i ci unver bi ndungen und hydr ol ysi erbare

Si i ciunverbi ndungen aus der G uppe unfassend
Epoxysilane,—Amnesitane—und Mercapt osil ane,

0.05 bis 5.0 Gew. -% von ei nem oder nehreren Monomeren
aus der G uppe unfassend et hyl eni sch ungeséattigte
Epoxi dver bi ndungen,

O bis 2.0 Gew. -% von ei nem oder nehreren Mononeren
aus der G uppe unfassend et hyl eni sch ungeséattigte

1, 3-Di car bonyl ver bi ndungen,

sow e 99f. nach [sic] 0.05 bis 10 Gew. -%

Hi | f srononere, wobei die Angaben in Gew.-% jeweils
auf das Cesant gew cht der eingesetzten Mononeren a)
bezogen sind."
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Cegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung |egte der
Ei nsprechende (Beschwerdefidhrer) am 16. April 2007 unter
gl ei chzeitiger Entrichtung der vorgeschri ebenen Gebuhr

Beschwer de ein.

Am 25. Juni 2007 reichte der Beschwerdefuhrer die
Beschwer debegr tindung ein, wobei er sich auf die bereits
I m Ei nspruchsverfahren eingerei chten Dokunmente und die
neu ei ngerei chten Dokunmente D7 bis D10 bezog.

D7: Rechnung Nr. 9040037928 vom 13. 09. 1999 betreffend das
Produkt Mowi lith LDM 1880;

D3: Betri ebsanl eitung LDM 1880 vom 10. 09. 1999;

D9: Betriebsanleitung Mowilith LDM 1880 vom 18. 12. 1998;

und

D10: Datenblatt Silan Silquest A 174.

Die Argunente des Beschwerdefihrers, soweit sie fur die
Ent schei dung rel evant sind, kdénnen w e fol gt

zusammengef asst wer den:

a) Der Beschwerdefihrer vertrat die Ansicht, dass der im
Ei nspruchsverfahren ei ngeschrankten Anspruch 1
gegentber der erteilten Fassung in unzul assiger Wi se
erweitert worden sei. So konnten in demimerteilten
Anspruch 1 beschriebenen Copol ynerisat nur 0,05 bis
5,0 CGew. - % Epoxy- und/ oder Am nosilan enthalten sein
wahrend in dem geanderten Anspruch 1 bis zu 10 Gew. -%
vor handen sein kdnnen. Dies sei nbglich, da
Anspruch 1 bis zu 10 Gew. -% Hi | f snononere ent hal ten
konne, die nicht néaher definiert seien. Epoxy-
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und/ oder Am nosilan konnten somt den H | f snononer en

zuger echnet werden.

Der Beschwer def ihrer nmachte of f enkundi ge Vorbenut zung
durch das vor dem Prioritatsdatumim Handel
befindli che Produkt Mowilith® LDM 1880 geltend. Er

bat di e Beschwerdekamer, die in di esem Zusanmenhang
rel evanten Dokunmente D7-D10 in das Verfahren

zuzul assen.

Der Gegenstand des von der Ei nspruchsabteil ung
aufrecht erhal tenen Anspruchs 1 sei weiterhin inmer
noch ni cht ausrei chend von der Lehre der D1
abgegrenzt, da Ami nosilane nach wie vor in den
funktionalisierten Copol yneri saten des Anspruchs 1

vor handen sei n konnen.

Ausgehend von der im Streitpatent erwihnten

Nassabri ebfestigkeit, sei D4 als nachstliegender
Stand der Techni k anzusehen. Aus Tabelle 4 des
Streitpatents sei zwar abzul eiten, dass der Ei nbau
von geringen Mengen an Epoxi dgruppen-hal ti gem
Conmononer bei unver dndertem CGehalt an

ei npolynerisiertem Silan zu ei ner Verbesserung der
Nassabri ebfestigkeit fuhre (Versuch V2 gegeniber den
Versuchen 7-10), aber nur bei einem CGehalt von 0,4
bis 1,5 Gew. - % an Epoxi dgruppen- hal ti gem Conononer .
Bei hoheren Gehal ten an Epoxi dgruppen-hal ti gem
Conmononer sei davon auszugehen, dass die

Nassabri ebfestigkeit sich w eder verschl echtere oder
sogar unter den Wert des Vergl ei chsversuchs V2 falle.
Somt konne di e Verbesserung der Nassabri ebfestigkeit
durch den Ei nbau von Epoxi dgruppen-hal ti gem Conononer
nicht fur die Begrindung der Patentfahi gkeit
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herangezogen werden, da dieser Effekt nicht Uber die

gesante Breite des beanspruchten Bereichs auftrete.

AulRerdem sei aus nehreren Dokunmenten des Standes der
Techni k, z. B. D1, D3 und D5, bekannt, dass Epoxi d-
hal ti ge Conmononere zur Modifikation von

Ermul si onspol yneri sat en ei ngesetzt werden koénnen. Der
Gegenst and des Anspruchs 1 werde somt durch die
Konbi nati on von D4 mt di esen Dokunenten nahegel egt.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 werde auch durch das
Dokurment D1, kombiniert mt D3 und D4 nahegel egt.

Mt Schrei ben vom 6. Novenber 2007 nahm der

Beschwer degegner (Patenti nhaber) zur Frage der

Zul assi gkeit der Anderungen genmaR Artikel 123(3) EPU
Stel lung. AulRerdem beantragte er, den Ei nwand der

mangel nden Neuheit wegen of f enkundi ger Vor benut zung
durch das Produkt Mowilith® LDM 1880 al s unzul &ssig

zur ickzuwei sen. Es handel e sich dabei n&mich um eine
ei gene Vor benut zungshandl ung des Beschwerdef Ghrers, die
nun erstmal s vorgebracht werde. Zudem sei die

Vor benut zung ni cht ausrei chend substantiiert.

| nsbesondere wi es der Beschwerdegegner auf die

unf angr ei chen Schwar zungen i n den Ansat zdatenbl attern D8
und D9 hin.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 sei auch gegenuber Dl neu
und werde weder durch D4 allein, noch durch D4 in

Zusanmmenschau mt D1, D3 oder D5 nahegel egt.

Mt Schrei ben vom 30. April 2008 hielt der
Beschwer def Ghrer sei ne bi sherigen Ei nwdnde aufrecht und
macht e weitere Ausfihrungen dazu. | m Zusammenhang mit
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der geltend gemacht en of f enkundi gen Vorbenut zung reichte

er weitere Dokunente ein:

D11: Betri ebsanl ei tung LDM 1880 vom 30. 10. 1996;

D12: Betri ebsanl eitung LDM 1880 vom 19. 11. 1999;

D13: Betri ebsanl eitung LDM 1880 vom 29. 12. 1999;

D14: Rechnung Nr. 9040059476 vom 25. 11. 1999 betreffend
Mowi | i t h® LDM 1880;

D15: Rechnung Nr. 9000193075 vom 04.01. 2000 betreffend
Mowi | it h® LDM 1880; und

D16: Rechnung Nr. 9000198812 vom 13. 01. 2000 betreffend
Mowi | it h® LDM 1880.

Zusammen mt seiner Erw derung vom 9. Februar 2009 |egte
der Beschwerdegegner einen H | fsantrag vor, der
Unkl ar hei t en beztglich der Auslegung in Anspruch 1

beseitigen sollte.

Hi nsichtlich der offenkundi gen Vorbenut zung
argunentierte der Beschwerdegegner, dass es dem Fachnmann
ni cht noglich gewesen sei nachzuwei sen, dass das dem
Produkt Mowi | ith® LDM 1880 zugrundel i egende Pol yreri sat
ei npolynerisierte Silaneinheiten aufw es. Zum Bewei s

daf ir, dass di ese Schl ussfol gerungen zutreffen, verw es
er auf einen Schriftwechsel zw schen der Hoechst AG und
der Wacker Chemie GrbH. Somit |iege genmdld G 1/92 keine
of f enkundi ge Vor benut zung vor.
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I n Vorbereitung auf die mindliche Verhandl ung wes die
Kammer in der Mtteilung vom 17. August 2009

i nsbesondere auf die strittige Frage beziglich

Artikel 123(3) EPU und die zweifel hafte Bewei skraft der
geschwar zt en Ansat zdat enbl atter hin.

Auf die Mtteilung der Kammer reichte der
Beschwer degegner mit Schrei ben vom 29. Septenber 2009

ei nen neuformulierten Hilfsantrag ein.

Der Beschwerdefihrer reichte mt Schrei ben vom

30. Septenber 2009 di e Dokunente D8a, D9a, Dlla, Dl2a
und D13a ein, bei denen es sich um "entschwarzte"
Ver si onen der Dokunente D3, D9 und D11-13 handelte.

I m Zusamenhang mit der o6ffentlichen Verfligbarkeit des
Produktes Mowi | ith® LDM 1880 verw es er auf das Dokunent
DE 196 21 574 Al (D17).

Am 26. Oktober 2009 reichte der Beschwerdegegner einen
2. Hlfsantrag ein (Anspriuche 1-23).

Am 30. Oktober 2009 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor

der Kanmer statt.

a) ImVerlauf der D skussion, inwieweit der von der
Ei nspruchsabtei |l ung aufrechterhal tene Anspruch 1 die
Erforderni sse des Artikels 123(3) EPU erfullt, machte
der Beschwerdegegner seinen mt Schrei ben vom
26. Okt ober 2009 eingereichten Antrag (Uberschrift
"2. Hilfstantrag") zu seinem einzigen Antrag und zog

al | e anderen Antréage zur uck.
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Anspruch 1 di eses nun einzigen Antrags unterschied
sich von dem von der Ei nspruchsabteil ung aufrecht

er hal tenen Anspruch 1 (Punkt |11, oben) dadurch, dass
die H | fsnononeren fol gender mal3en definiert worden

si nd:

"...sowie 99f. noch 0.05 bis 10 Gew.-% Hi | f snononere,
aus der G uppe unfassend et hyl eni sch ungesattigte
Mono- und Di carbonsauren, ethyl enisch ungesattigte
Car bonsauream de und -nitrile, Mno- und Diester der
Fumar saure und Mal ei nsaure, ethyl enisch ungesattigte
Sul fonsduren bzw. deren Sal ze, vorvernetzende
Conmononere aus der G uppe der nehrfach ethyl enisch
ungesatti gten Conononere, und nachvernetzende
Conononere aus der G uppe unfassend Acryl am dogl ykol -
saure (AGA), Methyl acryl am dogl ykol saur enet hyl est er
(MAGNE), N-Methylolacrylamd (NVA), N Methyl ol neth-
acrylamd, N Methylolallylcarbamat, Al kyl ether oder
Ester des N Methyl ol acryl am ds, des N Met hyl ol net h-
acrylam ds und des N Methylol allyl carbamats, wobei
di e Angaben in Gew. -% jeweils auf das Gesant gew cht

der eingesetzten Mnoneren a) bezogen sind."

Der Beschwer def ihrer erhob kei ne Ei nwande unter
Artikel 84 und 123(2) und (3) EPU gegen die Anspriiche

des einzigen Antrags.

Hi nsichtlich der offenkundi gen Vorbenutzung vertraten
bei de Parteien i mWsentlichen ihre bereits
schriftlich vorgetragenen Positionen. Warum di e

of f enkundi ge Vor benut zung erst mt der

Beschwer debegr tndung gel tend gemacht worden i st,
konnt e der Beschwerdef Ghrer nicht schl issi g begrinden.
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Abgesehen von der of f enkundi gen Vor benut zung er hob

der Beschwer def Ghrer kei ne weiteren Neuheitsei nwande.

d) Dy e Parteien waren sich einig, dass D4 den
nachst!i egenden Stand der Technik darstellt. Nach
Ansi cht des Beschwerdef Uhrers war der Cegenstand des
Anspruchs 1 durch D4 in Konbination mt Dl bzw. D5

nahegel eqgt .

Der Beschwerdef Ghrer beantragt, die Entschei dung der
Ei nspruchabt ei | ung auf zuheben und das Patent in vollem
Unf ang zu wi derrufen.

Der Beschwer degegner beantragt, die Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung auf zuheben und das Pat ent auf der
G undl age der Anspriche 1-23, eingereicht mt Schreiben
vom 26. Oktober 2009 (Uberschrift "2. Hilfsantrag"),

auf recht zuer hal t en

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.1.1

C2321.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Ander ungen

Anspruch 1

Di e funktionalisierten Copol ynerisate des Anspruchs 1
(beansprucht in Form wassriger Dispersionen oder in
Wasser redispergierbarer Pulver) basieren auf den
Konponenten a) bis d). Gegebenenfalls kénnen noch 0.05
bis 10 Gew. -% bezogen auf das Gesantgew cht der

ei ngeset zt en Mononere a), Hil fsnonomere copol yneri siert
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wer den. Durch di e Aufzdhl ung der Konponenten a) bis d)
und das anschli eRende "sowi e gegebenenfalls" ist fidr den

Fachmann kl ar, dass i m Anspruch 1 die Fornulierung "auf
der Basis von" eine abschliefRende Fornulierung der
nbgl i chen Mononeren bzw. Mononerei nheiten der

Copol ynerisate einleitet. Mt anderen Wirten, die
funktionalisierten Copolynerisate des Anspruchs 1 kdénnen
nur aus den Konponenten a) bis d) und den aufgelisteten

Hi | f snrononer en best ehen.

Durch die explizite Auflistung der Hilfsnononeren in
Anspruch 1 besteht auch kei ne Uberschneidung nmit den
Konponenten a) bis d), so dass alle Konponenten des
funktionalisierten Copolynerisats klar und eindeutig
besti nmt werden.

Di e Anderungen in Anspruch 1 sind

- die Streichung der Acryl saureester-Copolynerisate in

der Konponente a),

- die Streichung von Epoxysilan und Am nosilan in der

Konponent e b),

- die explizite Auflistung der Hilfsnononeren.

Die Streichung einzel ner Elenente in den Konponenten a)
und b) ist unter Artikel 123(2) EPU nicht zu beanst anden,
da die Streichungen nicht zu ei ner neuen, konkreten

Ausf ihrungsform fuhrt (kein "singling out"). Der
beansprucht e Gegenstand bl ei bt in seiner urspringlich

of fenbarten Al l geneinheit erhalten, wird durch die

Strei chungen | ediglich eingeschréankt. Da zudem die
explizite Aufzahlung der Hi | fsnononeren durch die
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urspriungl i che Beschrei bung, Seite 3, Zeile 35 bis

Seite 4, Zeile 17 gestitzt wird, erfillen die Anderungen
des Anspruchs 1 somt die Erforderni sse des

Artikel 123(2) EPU.

Auch in dem von der Einspruchsabteilung fur gewahrbar
erachteten Anspruch 1 (siehe Punkt |11, oben) waren

Am no- und Epoxysilane in der Konponente b) gestrichen
wor den, wobei aber die Hi|fsnononmeren nicht naher
definiert worden sind. So konnten in dem geanderten
Anspruch 1, wi e der BeschwerdefUhrer ausgefihrt hat,

Am no- und Epoxysilane in Formvon Hilfsnononeren in den
Copol yneri saten anwesend sein, und zwar in Mengen bis zu
10 Gew.-% Da imerteilten Anspruch 1 Am no- und
Epoxysi | ane aber nur in Mengen bis zu 5 Gew. - % vor handen
sei n konnten, verstiell der von der Einspruchsabteil ung
far gewdhrbar erachtete Anspruch 1 gegen Artikel 123(3)
EPU. Diese Problematik tritt bei dem nun vorliegenden
Anspruch 1 nicht nehr auf, da Am no- und Epoxysil ane
durch die explizite Auflistung der Hilfsnononere nicht
mehr unter diese Kategorie fallen kdnnen (siehe auch
Punkt 2.1.1, oben). Der geanderte Anspruch 1 ist somt
gegentber demerteilten Anspruch 1 ei ngeschréankt und
erfiullt die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU. Auch
der Beschwer def Uhrer erhob di esbeziglich kei ne Ei nwande

gegen den vorliegenden Anspruch 1.

Di e Anspriuche 2-23 entsprechen den erteilten

Ansprichen 2-20 und 22-24, wobei (i) der Gegenstand der
abhangi gen Anspriche 5-7 an den geédnderten Anspruch 1
angepasst worden ist, (ii) in den Ansprichen 19 und 20
di e Verwendung der funktionalisierten Copolynerisate in
Kl ebemitteln gestrichen, und (iii), bedingt durch die
Streichung des erteilten Anspruchs 21, der Rickbezug in
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den Ansprichen 22 und 23 entsprechend geandert worden
ist. Somit sind auch di e Anderungen di eser Anspriiche
unter Artikel 84 oder 123 EPU nicht zu beanst anden.

Zusanmenf assend i st festzustellen, dass die vorliegenden
Anspriuche die Erfordernisse der Artikel 84, 123(2) und
123(3) EPU erfiill en. Auch der Beschwerdef iihrer erhob

di esbezigl i ch kei ne Ei nwande.

Neuhei t

O f enkundi ge Vor benut zung

Der Beschwer def ihrer machte zum ersten Mal in der
Beschwer debegr indung of f enkundi ge Vor benut zung durch das
i m Handel befindliche Produkt Mowilith® LDM 1880 gel t end.
Dabei handelt es sich nach den unw dersprochenen

Ausf Uhrungen des Beschwer degegners um ei ne "ei gene"

Vor benut zungshandl ung des Beschwer def ihrers. Di eser
hatte namich i mJahr 2003 das Di spersionsgeschaft der

G ari ant GrbH ubernommen und héatte daher die

Vor benut zung bereits mt der Einlegung des Einspruchs im
Jahre 2004, spatestens aber wahrend des

Ei nspruchsverfahrens, geltend nachen kdnnen. Der
Beschwer def threr konnte weder imschriftlichen Verfahren
noch in der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer

schl Gissi g darl egen, warum er di e of fenkundi ge

Vor benut zung erst mt der Beschwerdebegrindung
vorgebracht hat - nehr als 3 Jahre nach Abl auf der

Ei nspruchsfrist. Allein schon aus di esem G und best ehen
er hebl i che Bedenken gegen di e Zul assung der verspat et
vor gebrachten "ei genen" Vorbenutzung in das

Beschwer deverfahren (siehe in di esem Zusanmmenhang auch

T 534/ 89, ABI. EPA 1994, 464).
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Daneben bestehen prinma facie auch Zweifel an der

Rel evanz der vorgel egten Beweismttel. So enthalten die
vom Beschwer def threr vorgel egt en Ansat zdat enbl atter D8,
D9 und D11-D13 unfangrei che Schwéarzungen, wel che sowohl
di e ei ngesetzten Reaktanden betreffen, als auch die
Reakt i onsbedi ngungen. Aus di esen Dokunenten kann ni cht
zwei felsfrei festgestellt werden, wel che Mnonere unter
wel chen Bedi ngungen ei ngesetzt worden sind. Letztendlich
kann keine Information zur Zusanmenset zung von

Mowi | i t h® LDM 1880 aus di esen Dokument en hergel eit et

wer den. Sel bst nach dem Bescheid der Kammer (Punkt VIII,
oben), in demauf die zweifel hafte Bewei skraft der
tei l wei se geschwar zt en Ansat zdat enbl atter hi nw esen
worden ist, reichte der Beschwerdefuhrer |ediglich

"ent schwér zte" Versionen der Ansatzdatenbl atter vor

nam ich di e Dokunente D8a, DOa und Dlla-D13a. Aber

sel bst aus di esen Dokunmenten ist die Zusanmensetzung von
Mowi | i t h® LDM 1880 ni cht eindeutig ersichtlich. So wird
bei den Reaktionsansatzen ei ne ungesattigte Verbi ndung
vor gel egt, deren genaue chem sche Zusammenset zung
unkenntlich gemacht worden ist. Cb das Produkt

Mowi | i t h® LDM 1880 unter den Anspruch 1 des vorliegenden
Antrags fallt, |lasst sich auch anhand der

"ent schwér zt en" Dokunmente nicht mt Sicherheit

feststel |l en.

Wei terhin kann, w e der Beschwerdegegner ausgefuhrt hat,
anhand der Ansat zdatenbl atter und Rechnungen ni cht

bel egt werden, was genau an die Offentlichkeit gel angt
ist. Es fehlt namich der Zusammenhang zw schen den
produzi erten Chargen von Mwilith® LDM 1880 und den
tatsachlich verkauften Produkten
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Auf grund di eser Sachl age kommt die Kammer zu dem Schl uss,
di e verspatet geltend gemachte of f enkundi ge Vor benut zung
nicht in das Verfahren zuzul assen (Artikel 114(2) EPU).

Damt erdbrigt sich eine Diskussion, ob das Produkt
Mowi | i t h® LDM 1880 (ber haupt anal ysi erbar war. Der
Beschwer degegner hatte namich geltend genmacht, dass man
bei der geringen Menge an verwendeter Sil anverbi ndung

l ediglich den Siliziungehalt in der Polynerdispersion
Uber ei ne El enentaranal yse besti mmen kénne, nicht aber
ob dieses Siliziumvon ei nem copol ynmerisierten Mononer
stammt. Somit seien die in G 1/92 genannten

Vor ausset zungen fur ei ne of f enkundi ge Vor benut zung ni cht
gegeben (ABI. EPA 1993, 277, Punkt 1.4 der

Ent schei dungsgr tinde) .

Wei tere Neuheitsei nwdnde gegen den Gegenstand der
vorl i egenden Anspriche erhob der Beschwerdefihrer nicht.
Auch di e Kammer sieht die Neuheit gegentber den im

Ver f ahren befindlichen Dokunenten al s gegeben.

Erfinderische Tatigkeit

Di e vorliegenden Anspriche betreffen funktionalisierte
Copol ynerisate (in Formwassriger D spersionen oder in
Wasser redispergierbarer Pulver), Verfahren zu deren
Herstel l ung sowi e deren Verwendung. Di e Copol yneri sate
sollen in unterschiedlichen Farbrezepturen, z. B. in
silicat- wie auch in carbonatreichen, zu Beschichtungs-
mtteln mt sehr guter Nassabriebsbestandi gkeit fuhren
(Absatz [0004] des Streitpatents). Auch in Absatz [0033]
wi rd darauf hingew esen, dass die funktionalisierten
Copol yneri sate bei hohen Pi gnentvol unenkonzentr ati onen,
d. h. in hochgefdllten und Uberkritisch forrmulierten
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Zusammenset zungen, noch hohe Nassabri ebsfesti gkeiten

garanti eren.

Dokunent D4 beschrei bt Vi nyl acet at - Et hyl en-

Copol yner di spersionen, die als Bindemttel fr

em ssi onsarnme I nnen- und Sei dengl anzf ar ben verwendet
werden. In das Copol ynerisat sind geringe Mengen eines
Si | ancomononeren (< 1.0 Gew.-% eingebaut (Seite D84).
Die Bindemttel weisen ein gutes Pignentbindevernigen
auf, eine der w chtigsten anwendungst echni schen

Ei genschaften von Bindemitteln fir hochgefullte

I nnenf arben (Seiten D67, D73 und D76). In Abbildung 4
wird di e Nassabriebfestigkeit (genmessen in Scheuerzykl en)
ei ner | nnenwandfarbe in Abhangi gkeit des Siliangehalts
(0-1.0 Gew.-9% gezeigt, wobei als Silan

Met hacryl oxypropyl tri met hoxysil an verwendet worden ist.
Di e hochsten Abriebwerte werden bei 0,4 Gew.-% Si | an

er hal t en.

D4 betrifft somt das gleiche Gebiet w e das
Streitpatent und beschrei bt auch die imStreitpatent
angesprochenen Ei genschaften der Bindemttel, né&mich
Nassabri ebsbest andi gkeit und hohes Pi gnent bi ndever nbgen.
Die Kanmer stimmt daher mt den Parteien uberein, dass
D4 den nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Im
Unt erschi ed zu dem beanspruchten Gegenstand enthal ten
die in D4 beschriebenen Bindemtteln kei ne
Conmononer ei nheiten von et hyl eni sch ungesatti gten

Epoxi dver bi ndungen.

Das Streitpatent selbst enthalt Beispiele, die belegen,
dass mit funktionalisierten Copol ynerisaten gemald
Anspruch 1 di e Nassabriebfestigkeit gegenuber

Bi ndem ttel n genald dem néachstli egenden Stand der Techni k
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in der Tat verbessert wird. So wird im

Ver gl ei chsversuch V2 des Streitpatents (Tabelle 2) ein
funktionalisiertes Copol ynerisat hergestellt, das ein
Vinylsilan enthéalt, aber keine Epoxidverbi ndung, d. h.
ein Bindemttel wie es in D4 beschrieben wird. D eses
Bindemttel wird in eine carbonatrei che Farbrezeptur

ei ngearbeitet, die mt der imAnhang | von D4

auf gef Uhrten Rezeptur vergleichbar ist. ImVergleich mt
Far brezepturen, die ein anspruchsgentaf3es Copol yneri sat
enthalten, d. h. Vinylsilan und Epoxi dverbi ndung
(Versuche 7-10), zeigt der Vergleichsversuch 2 eine
schl echtere Nassabriebfestigkeit (Tabelle 4 des
Streitpatents).

Die Beispiele imStreitpatent zeigen sont, dass die vom
Annel der urspringlich formulierte Aufgabe (Punkt 4.1,
oben) auch di e objektive techni sche Aufgabe darstellt,
nam ich die Entw cklung von Pol ynerisaten, die in

unt er schi edl i chen Farbrezepturen, z. B. in silicat- we
auch in carbonatrei chen, zu Beschichtungsmtteln mt

sehr guter Nassabriebsbestandi gkeit fuhren. D ese
Aufgabe wird, wie die diskutierten Beispiele zeigen,

auch gel ost.

Der Beschwerdef Ghrer hat zugegeben, dass das
Streitpatent eine Verbesserung der Nassabriebfestigkeit
far Copolynerisate mt einemGehalt von 0,4-1,5 Gew. -%
an Epoxi dver bi ndung bel egt (Vergl ei chsversuch V2
gegenuber den Versuchen 7-10). Nach seiner Ansicht se
aber bei hoheren CGehal ten an Epoxi dver bi ndung davon
auszugehen, dass sich die Nassabriebfestigkeit w eder
verschl echtere und sogar unter die Werte des

Ver gl ei chsversuchs V2 falle. Da die Verbesserung der

Nassabri ebfestigkeit nicht Uber die gesante Breite des
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beanspruchten Bereichs auftrete, koénne sie nicht zur
Formul i erung der objektiven Auf gabe herangezogen werden.
Da der Beschwerdef Ghrer aber keine Beweise fur seine
Behaupt ung vorgel egt hat, z. B. eigene Versuche mt nehr
als 1,5 Gew. - % Epoxi dver bi ndung i m Copol yneri sat, und
auch sonst kei ne Anzeichen vorliegen, die Zweifel daran
auf konmen | assen, dass der geltend gemachte Effekt nicht
Uber den gesanten beanspruchten Bereich auftritt, kann
di e Kammer der Argunentati on des Beschwerdef ihrers nicht
fol gen und halt an obiger Formnulierung der objektiven
Auf gabe fest.

Es bl ei bt zu untersuchen, ob die durch Anspruch 1
vor geschl agene Mer kmal skonbi nati on zur L6ésung der
obj ekti ven Aufgabe durch den Stand der Techni k
nahegel egt w rd.

In D4 selbst findet sich kein H nweis auf die Verwendung
von Epoxi dver bi ndung zur Verbesserung der

Nassabri ebfestigkeit bzw. des Pi gnent bi ndever nbgens. D4
unt ersucht viel nehr den Einfluss des Silangehalts und
des Enul gat or/ Schut zkol | oi dsystens auf die

anwendungst echni schen Ei genschaften der D spersion.

D1 offenbart Pol ynerisate in Form wassriger D spersionen,
di e sich von einem ethyl eni sch ungesattigten
Mononer (gem sch), ei nem epoxi dgruppenhal ti gen Mononer

und ei nem ausgewédhl ten Am nosilan ableiten. I m Gegensatz
zu den Ausf ihrungen des Beschwerdefthrers liegt D1 nicht
di e gl ei che Aufgabe zugrunde wie dem Streitpatent. In D1
geht es darum die Haftzugfestigkeit von Kl ebemtteln,

i nsbesondere Fliesenkl ebern, zu verbessern (Spalte 1,
Zeilen 13-14, Spalte 2, Zeilen 1-7, Spalte 6, Zeilen 53-
57). Bei der Haftzugfestigkeit handelt es sich um eine
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andere Eigenschaft als bei der im Streitpatent
angesprochenen Nassabri ebfestigkeit, bei der die

Abt ragung der Beschichtung mttels der VIiesnethode nach
| SO 11998 genessen wird (Absatz [0046] des
Streitpatents). Aullerdem konnen di e Copol yneri sate genald
Anspruch 1 kei ne Ei nheiten basi erend auf Am nosil an
enthalten. Somt kann Dl grundsatzlich nichts zur L6sung
der objektiven Aufgabe beitragen. Die vom
Beschwer def Ghrer vor genonmene Konbi nati on des

nachst|i egenden Standes der Technik mt D1 beruht somt
auf ei ner ridckschauenden (ex post) Betrachtungswei se.

Auch das Vergl eichsbeispiel 1 der D1 &ndert an dieser
Beurteilung nichts. D eses Beispiel offenbart zwar die
di e Konbi nation eines Vinylsilans mt einer

Epoxi dgr uppen- hal ti gen Verbi ndung (entsprechend den
Konponenten b) und c) des Anspruchs 1), aber im
Zusammenhang mt ei nem Acryl saur eest er - Copoyl neri sat,
das nicht unter die Konponente a) des Anspruchs 1 fallt.
Di esem Ver gl ei chsbei spi el kann in keiner Wise die

Anr egung ent nonmen werden, dass eine Konbi nation aus
Vi nyl sil an, Epoxi dgruppen-hal tiger Verbi ndung und

Basi snononeren genall a) des Anspruchs 1 zu einer

Ver besserung der Nassabri ebfestigkeit fuhren wirde.

D3 betrifft vernetzbare, in WAsser redispergierbare

Pul ver zusamenset zungen, die ein in Wasser unl 6sliches,
filnbildendes Pol ynerisat enthalten, z. B. Vinylacetat-
Et hyl en- Copol ynere (Seite 3, Zeile 50; Beispiel 1).

CGeei gnete Conononere mt vernetzbaren Gruppen sind z. B
et hyl eni sch ungeséattigte Silannononere oder

Expoxi dgr uppen- hal ti ge Mononere. D3 |iegt die Aufgabe
zugrunde, redispergierbare Pulver bereitzustellen,

wel che sich durch hohe Lagerstabilitat, Blockstabilitat
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und Ri esel fahi gkeit auszei chnen. D3 befasst sich somt
mt einer grundséatzlich anderen Probl emati k und kann zur
Losung der objektiven Aufgabe nichts beitragen.
Abgesehen davon, |egt D3 den Einsatz von ethyl enisch
ungesattigten Silannmononeren und Expoxi dgruppen-hal tigen
Monomer en ni cht nahe.

D5 bezieht sich auf filnbildende wissrige Emul si onen von
copol yneri si erten ethyl eni sch ungesatti gten Stoffen,

wel che ei ne geringe Menge an Oxiran-haltigen (d.h.

Epoxi dgr uppen- hal ti gen) Conononer ei nheiten enthal ten.
Die Oxiranringe des Pol ynerisats werden vor, wahrend
oder nach der Polyneriation mt Ammoni ak oder Am nen
behandel t, d. h. die Oxirangruppen reagieren mt dem
Ammoni ak bzw. den Am nen ab. Somit wird in D5 das
Gegenteil von dem genmacht, was das Streitpatent zur
Losung der objektiven Aufgabe vorschl agt: In D5 werden

i m Pol yneri sat vorhandene Epoxi dgruppen entfernt,
wahrend sie gendl3 Anspruch 1 in das Copol yneri sat

ei ngebaut werden. D5 kann also in keiner Wise die

Anr egung ent nonmen werden, dass Epoxi dgruppen-haltige
Conmononere di e Nassabriebfestigkeit der Polynerisate des

nachst | i egenden Standes der Techni k verbessern wirden.

Zusammenf assend i st festzustellen, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1, und damt auch der Gegenstand der
Anspriche 2-23, weder durch D4, noch durch D4 in

Zusammenschau mt D1, D3 oder D5 nahegel egt wrd.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurldckverw esen, das Patent mt fol genden
Anspr ichen und ei ner eventuell noch anzupassenden
Beschrei bung aufrecht zuer hal t en:

Anspr tche:
Nr. 1-23 eingereicht mt Schrei ben vom 26. Oktober 2009

(Uberschrift "2. Hilfsantrag").

Di e Geschaftsstel |l enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. GOrgnaier R Young
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