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Sachverhalt und Antrage

1326.D

Die Erteilung des europaischen Patents Nr. 1 020 493 auf
die europdische Patentanmeldung Nr. 99126210.6 der
Celanese Emulsions GmbH (jetzt Elotex AG), angemeldet am
30. Dezember 1999 unter Beanspruchung der Prioritat der
deutschen Voranmeldungen DE 19901307 (15. Januar 1999),
wurde am 18. August 2004 bekannt gemacht (Patentblatt
2004/34) .

Das erteilte Patent enthielt 12 Anspriiche, wobei

Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Dispersionspulver enthaltend

a) mindestens ein Basispolymerisat aus der Gruppe der
Vinylester-, Vinylester-Comonomer-, Vinylester-Ethylen-,
(Meth)acrylat- und Styrol-Acrylat-Polymerisate,

b) 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat,
mindestens eines Schutzkolloides,

c) 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat,
mindestens eines teilacetalisierten, wasserldslichen
Polyvinylalkohols,

d) 0 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Polymergesamtgewicht,
Antibackmittel, sowie

e) gegebenenfalls weitere Additive."

Die abhangigen Anspriche 2-7 betrafen bevorzugte
Ausfihrungsformen des Dispersionspulvers, Anspruch 8 ein
Verfahren zur Herstellung eines Dispersionspulvers gemal
einem der Anspriiche 1 bis 7, und der abhangige

Anspruch 9 eine bevorzugte Ausfiithrungsform dieses

Verfahrens. Die Anspriiche 10 bis 12 waren auf bestimmte
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Verwendungen eines Dispersionspulvers gemdl einem der

Anspriiche 1 bis 7 gerichtet.

IT. Gegen das Patent erhob die Wacker-Chemie GmbH (jetzt
Wacker Chemie AG) (Einsprechender) am 18. Mai 2005
Einspruch und beantragte, das Patent zu widerrufen. Der
Einsprechende machte geltend, dass das Patent weder neu
seili noch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe
(Artikel 100 a) EPU) und stiitzte seinen Einspruch unter

anderem auf folgende Dokumente:

Dl1: DE 12 02 982 B;

D2: DE 17 19 317 B; und

D6: WO 99/16794 A.

Am 20. April 2007 reichte der Patentinhaber die

Hilfsantrdage 1 und 2 ein.

ITI. Mit der am 26. April 2007 mindlich wverkindeten und am
14. Mai 2007 schriftlich begrindeten Entscheidung wies

die Einspruchsabteilung den Einspruch zurick.

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass der
Gegenstand der erteilten Anspriiche gegenliber dem
zitierten Stand der Technik, insbesondere D1, D2 und D6,

neu sei.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ging
die Einspruchsabteilung von der in Absatz [0017] des
Streitpatents ausgefiihrten Aufgabe aus: Bereitstellung
von Dispersionspulvern, die die Haftfestigkeit von damit

modifizierten, zementgebundenen Trockenmorteln

1326.D
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verbessern, insbesondere nach Nasslagerung auf
hydrophoben Untergriinden, insbesondere Polystyrol. Die
von der Einsprechenden zitierten Dokumente wiirden diese
Aufgabe weder nennen noch einen Hinweis zur L&sung
dieser Aufgabe liefern. Entgegen der Ansicht der
Einsprechenden wiirden die Beispiele und
Vergleichsbeispiele im Streitpatent zeigen, dass die
Haftzugfestigkeit der patentgemdBen Systeme gegeniiber
solchen verbessert wird, die keinen teilacetalisierten
Polyvinylalkohol enthalten. Bei diesen Vergleichen sei
darauf zu achten, dass nur Beispiele miteinander
verglichen werden, die dieselbe Dispersion verwenden.
Wenn man dies berilicksichtige, bestehe kein Zweifel daran,

dass die zugrunde liegende Aufgabe geldst werde.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der
Einsprechende (Beschwerdefihrer) am 4. Juli 2007 unter
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebilhr
Beschwerde ein. Die Beschwerdebegriindung wurde am

12. September 2007 eingereicht. Die Argumentation des

Beschwerdefiihrers kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 des

Streitpatents sei bereits aus D1, D2 und D6 bekannt.

So beschreibe D1 wassrige Dispersionen wvon
Polymerisaten oder Mischpolymerisaten von Vinylacetat
(= Merkmal a) von Anspruch 1 des Streitpatents), die
zu Dispersionspulvern sprihgetrocknet werden. Ferner
offenbare D1, dass Dispersionen, welche mit
Polyvinylalkoholderivaten als Emulgator hergestellt
worden seien (= Merkmal b) von Anspruch 1 des
Streitpatents), mittels nachtraglichem Zusatz

desselben Stoffes lUber besondere Froststabilitat
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verfigen wirden. Als geeignete Zusatzstoffe werden
drei Alternativen beschrieben: teilacetylierter
Polyvinylalkohol, teilacetalisierter Polyvinylalkohol
sowie verseifte Vinylester-Mischpolymerisate mit
hydrophoben, schwer verseifbaren Monomeren. Die
Zugabe von teilacetalisiertem Polyvinylalkohol, der
zweiten der drei Alternativen, entspreche Merkmal c)
von Anspruch 1 des Streitpatents. AuBerdem wiirde das
Beispiel 7 (6 Gew.-% Schutzkolloid bei der
Polymerisation, 2 Gew.-% nachtraglich zugesetzter
Polyvinylalkohol) zeigen, dass das Schutzkolloid und
der nachtragliche Zusatzstoff in Mengen von 1 bis

25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat,
eingesetzt wirden. Somit seien die Merkmale b) und c)
des Anspruchs 1 des Streitpatents vollstadandig in D1

vorbeschrieben.

D2 offenbare Dispersionspulver, die mindestens ein
Basispolymerisat a) aus der Gruppe der Vinylester-
Polymerisate enthielten. Die Beispiele 1-3 zeigen,
dass der Schutzkolloidanteil der Dispersionspulver
gemal D2 generell im Bereich von 1 bis 25 Gew.-%,
bezogen auf das Basispolymerisat, liege. Bei der
Herstellung der Dispersion werden nach einem Umsatz
von 80-90% 0,5 bis 4 Gew.-Teile Polyvinylalkohol
zugegeben oder stattdessen gut wasserldsliche,
teilacetalisierte Polyvinylalkohole (= Merkmal c) wvon
Anspruch 1 des Streitpatents). In den Beispielen
betragen die Zugabemengen des Polyvinylalkohls
zwischen 0,5 und 4 Gew.-%, bezogen auf das
Basispolymerisat, wodurch auch die Zugabemengen fir

die nachtraglich zugefiigte Komponente bekannt seien.
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D6 offenbare Dispersionspulver, basierend auf einem
oder mehreren Monomeren aus der Gruppe umfassend
Vinylaromaten, Diene, (Meth)acrylsdureester, was dem
Merkmal a) des Anspruchs 1 des Streitpatents
entspreche. Zur Stabilisierung werde eine
Schutzkolloid-Kombination bestehend aus einem
herkdommlichen Schutzkolloid (= Merkmal b) des
Anspruchs 1 des Streitpatents) und einem hydrophob
modifizierten, teilverseiften Polyvinylester, welcher
als 2%-ige wassrige Losung eine Oberflachenspannung
von < 40 mN/m erzeuge, eingesetzt. Als eine von drei
Alternativen fir hydrophob modifizierte,
teilverseifte Polyvinylester nenne Anspruch 2 von D2
Polyvinylacetale (= Merkmal c) des Anspruchs 1 des
Streitpatents). Ferner wiirde sich aus Beispiel 1 von
D6 ergeben, dass die Einsatzmengen fir die beiden
Schutzkolloide mitten in dem fir die Komponenten Db)
und c) des Anspruchs 1 des Streitpatents

beanspruchten Bereich liegen.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, von
der auch die Einspruchsabteilung ausgegangen sein,
kédnne nicht zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit herangezogen werden, da diese Aufgabe durch
die MaBnahmen des Anspruchs 1 des Streitpatents, d. h.
Zugabe von teilacetalisiertem Polyvinylalkohol neben
herkdémmlichem Schutzkolloid, nicht geldst werde. Die
Messergebnisse aus der Tabelle 2 des Streitpatents
kébnnten eine signifikante Verbesserung der
Haftzugfestigkeit aufgrund des Gehalts an
teilacetalisiertem Polyvinylalkohol im Pulver nicht
belegen. So zeige ein Vergleich der Werte der Pulver
DP9 und DP8 (trotz doppelter Menge an

teilacetalisiertem Polyvinylalkohol habe D9 eine um
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ca. 30% schlechtere Nasshaftung) und DP1 und DP4
(trotz vierfacher Menge an teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol in DP4 nahezu unveranderte
Nasshaftzugfestigkeit in Rezeptur 2) welcher
Schwankungsbreite die Messergebnisse unterliegen.
Offenbar spiele auch der Calcilit-Gehalt, welcher die
Rezeptur 1 von der Rezeptur 2 unterscheide, eine
grbBere Rolle als die Tatsache, ob nun
teilacetalisierter Polyvinlyalkohol oder
herkommlicher Polyvinlyalkohol eingesetzt werde.
Abhdngig davon, ob ein Reinacrylat-Basispolymer (DP13)
oder ein Vinlyester-Basispolymer (DP2) vorliege,
unterscheide sich die Nasshaftzugfestigkeit in der
Rezeptur 2 um 60%, wahrend auf der anderen Seite eine
marginale Steigerung bei dem anspruchsgemalBen Pulver
DP9 gegeniliber dem Vergleichspulver VDP4 eine

erfinderische Tatigkeit begriinden soll.

Die objektive Aufgabe sei daher lediglich in der
Bereitstellung von Dispersionspulvern auf Basis von
mit Schutzkolloid stabilisierten Polymerisaten zu
sehen. Aus D2 seil die Verwendung von zusatzlichem
Schutzkolloid bekannt gewesen, wobei
teilacetalisierter Polyvinylalkohol eine von drei
aufgefihrten Alternativen sei. In Kenntnis von D2
habe der Fachmann folglich nur zu dieser Alternative
greifen miissen, um zum Gegenstand des Anspruch 1 des
Streitpatents zu gelangen. Dazu habe es keiner

erfinderischen Tatigkeit bedurft.

In seiner Erwiderung vom 19. Dezember 2007 widersprach
der Patentinhaber (Beschwerdegegner) den Ausfiihrungen
des Beschwerdefihrers. Der Vortrag kann wie folgt

zusammengefasst werden:
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In D1 wlirden Dispersionspulver gemd@B Anspruch 1 des
Streitpatents nicht beschrieben. So sei von
Dispersionspulvern nur sehr allgemein die Rede. Dass
sie die spezifische Merkmalskombination b) und c)
besitzen kdénnen oder sogar miissen, werde mit keinem
Wort erwadhnt. Teilacetalisierte Polyvinylalkohole
seien nur eine von drei Alternativen. Weder gebe es
Beispiele, die teilacetalisierten Polyvinylalkohol
verwenden wirden, noch einen Hinweis, wie hoch der
Gehalt an teilacetalisiertem Polyvinylalkohol sein
kénnte. Die vom Beschwerdefihrer durchgefithrten
Berechnungen bezdgen sich nur auf Beispiele, die
teilacetylierten (d. h. keinen teilacetalisierten)
Polyvinylalkohol verwenden. AuBerdem erfolge in D1
die Zugabe von teilacetyliertem Polyvinylalkohole
auch in sehr geringen Mengen (Beispiel 3: 0,5%).
Zudem gehe aus der D1 an mehreren Stellen hervor,
dass nur Polymere der gleichen Kategorie verwendet

werden dirfen ("derselbe Stoff").

Gleiches gelte auch fir das Dokument D2, das die
spezifische Merkmalskombination b) und c) von

Anspruch 1 des Streitpatents nicht beschreibe.

Der bereits im Einspruchsverfahren eingereichte
Versuchsbericht zeige, dass typische, erfindungsgemal
einsetzbare, teilacetalisierte Polyvinylalkohole eine
Oberfldachenspannung von > 40 mN/m aufweisen und nicht
die in D6 postulierte Oberflachenspannung von

< 40 mN/m. Somit falle die Merkmalskombination b)

und c) des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht unter
die in D6 beanspruchte Schutzkolloid-Kombination. Es

schien vielmehr, dass der Fachmann erfinderisch tatig
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werden misse, um teilacetalisierte Polyvinylalkohole
mit einer Oberflachenspannung von < 40 mN/m
herzustellen, zumal solche Verbindungen in D6 auch

nicht offenbart seien.

d) Die Versuche des Beschwerdefiihrers, die erfinderische
Tatigkeit anhand von Vergleichen von Beispielen aus
dem Streitpatent anzuzweifeln, entbehre jeglicher
Grundlage, da hier "Apfel mit Birnen" verglichen
wlirden. Um die Wirkungsweise der erfindungsgemalben
Dispersionspulver zu beurteilen, sei es von groBter
Bedeutung, dass die Beispiele mit den korrekten
Vergleichsbeispielen verglichen werden.
Beriicksichtige man dies, so zeigten die Messwerte der
Tabelle 2 im Streitpatent, dass mit ganz
verschiedenen Dispersionen eine Verbesserung der
Nasshaftzugfestigkeit durch die erfindungsgeméale
Kombination der Merkmale b) und c¢) erreicht werde.
Die objektive technische Aufgabe entspreche somit der
in Absatz [0017] des Streitpatents aufgefiihrten
Aufgabe. Weder D2 noch D1 liefern einen Anhaltspunkt

flir die L&ésung dieser Aufgabe.

Mit Schreiben vom 21. April 2008 reichte der
Beschwerdefiihrer das Protokoll eines Versuchsansatzes
ein, das zeigen sollte, dass es entgegen der Behauptung
des Beschwerdegegners ohne weiteres mdglich sei,
teilacetalisierte Polyvinylalkohole mit einer
Oberfldchenspannung £ 40 mN/m herzustellen bzw. dass ein
typischer teilacetalisierte Polyvinylalkohole eine

Oberfliachenspannung von < 40 mN/m aufweise.

In dem Schreiben vom 5. Mai 2008 bezweifelte der

Beschwerdegegner, dass der Beschwerdefiithrer in seinem
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Versuchsansatz einen "typischen" teilacetalisierten
Polyvinylalkohol hergestellt habe. Bereits die
verwendete Ausgangsverbindung (Polyvinylalkohol V02/20)
sei aduberst atypisch, da sie fiir den Fachmann nicht ohne
weiteres kommerziell erhdltlich sei. Selbst wenn der
Fachmann einen solchen Polyvinylalkohol zur Verfigung
gehabt hatte, sei fraglich, ob in der Tat ein
teilacetalisierter Polyvinylalkohol mit einer
Oberfldchenspannung von £ 40 mN/m erhalten worden sei

(z. B. Messgenauigkeit, Verunreinigungen) .

Mit Schreiben vom 13. Mai 2008 widersprach der
Beschwerdefihrer der Behauptung des Beschwerdegegners,
dass es sich bei dem Polyvinylalkohol V02/20 um einen
auBerst atypischen Polyvinylalkohol handle. In diesem
Zusammenhang reichte er eine Tabelle ein, die Angaben zu
den Molekulargewichten einiger Polyvinylalkohole (sowohl

von Wacker als auch von Wettbewerbern) enthielt.

Am 20. Mai 2008 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

a) Beziglich der Neuheit gegeniilber den Dokumenten D1, D2
und D6 vertraten beide Parteien ihre bereits
schriftlich vorgetragenen Standpunkte. Die Diskussion
konzentrierte sich dann auf die Tatsache, dass aus
dem jeweiligen Dokument eine mehrfache Auswahl
getroffen werden muss, um zu einem Gegenstand zu
gelangen, der unter die Definition des Anspruchs 1

des Streitpatents fallt.

b) Der Beschwerdefiihrer vertrat seine bereits
schriftlich vorgetragene Auffassung, dass die in

Absatz [0017] des Streitpatents aufgefiihrte Aufgabe
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nicht geldst werde. In diesem Zusammenhang verwies er
zusdtzlich auf einen Vergleich von VDP4 mit DP1l bzw.
DP13, bei dem in beiden Fallen das Vergleichsbeispiel
VDP4 besser abschneide als die erfindungsgeméflen

Beispiele.

Der Beschwerdefiihrer beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in vollem

Umfang zu widerrufen.

Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen (Hauptantrag) oder die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage eines der am 20. April 2007 eingereichten

Hilfsantrdge 1 oder 2 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

1326.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Neuheit (Hauptantrag)

D1 betrifft froststabile Dispersionen aus Polymerisaten
oder Mischpolymerisaten des Vinylacetats, die 0,1 bis

3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Dispersion, eines
Zusatzstoffes enthalten, der nach der Polymerisation
oder nach mindestens 50%-igem Umsatz des Monomeren

zugesetzt wird und der

- ein teilacetylierter Polyvinylalkohol ist, oder
- ein teilacetalisierter Polyvinylalkohol oder
- ein Verseifungsprodukt von Mischpolymerisaten eines

Vinlyesters mit hydrophoben Monomeren.
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Obwohl in Spalte 3, Zeilen 25-33 der D1 ausgefiihrt wird,
dass aus den erfindungsgemdBen Dispersionen z. B. durch
Zerstaubungstrocknung Trockenpulver hergestellt werden
kénnen, heilt es in dem unmittelbar folgenden Satz: "Die
redispergierbaren Pulver und deren Herstellung gehdren
nicht zum Gegenstand dieser Erfindung" (Hervorhebung
durch die Kammer). Auch die Beispiele der D1 beschreiben
Dispersionen und keine Dispersionspulver. Da D1 nicht
auf Dispersionspulver gerichtet ist und auch keine
offenbart, ist &uBerst fraglich, ob D1 idberhaupt als
neuheitsschadliches Dokument fiir die Dispersionspulver
gemal Anspruch 1 des Streitpatent herangezogen werden

kann.

Wenn man aber zugunsten des Beschwerdefiihrers annimmt,
dass D1 zumindest implizit die den Dispersionen der D1
entsprechenden Trockenpulver offenbart, bleibt die Frage
zu klaren, ob auch die Merkmalskombination a) bis c) des

Anspruchs 1 des Streitpatents durch D1 offenbart wird.

Die Dispersionen der D1 basieren auf Polymerisaten oder
Mischpolymerisaten des Vinylacetats. Dies sind
Vinylesterpolymerisate, die als mdgliche Basispolymere
in Merkmal a) des erteilten Anspruchs 1 aufgefihrt sind.
Somit offenbart D1 das Merkmal a) des erteilten

Anspruchs 1.

Bezliglich des Merkmals b) des erteilten Anspruchs 1 ist
zu bedenken, dass das Schutzkolloid von der
Polymerisation des Basispolymerisats herrihrt. In
Anwesenheit des Schutzkolloids werden zunachst die
entsprechenden Monomeren polymerisiert und man erhalt

eine Dispersion des Basispolymerisats, aus der man
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anschlieBend durch Trocknung (z. B. Sprihtrocknung) das
Dispersionspulver herstellt. Bei der Trocknung der
Dispersion verbleibt das von der Polymerisation

herrithrende Schutzkolloid im Dispersionspulver.

Es ist unstrittig, dass Dispersionen bereits bei ihrer
Herstellung stabilisiert werden miissen. D1 enthalt aber
keine allgemeinen Angaben dariiber, wie die Dispersionen
zu stabilisieren sind (z. B. Art des Schutzkolloids,
Menge) . In Spalte 2, Zeile 46 bis Spalte 3, Zeile 12
heiBt es lediglich: "Besonders froststabil sind
Dispersionen, die mit Polyvinylalkoholderivaten als
Emulgator hergestellt worden sind. Es war daher
Uberraschend, daB ein nachtrdglicher geringer Zusatz
desselben Stoffes einen derartigen Effekt hervorruft.
Setzt man z. B. einer bestimmten Polyvinylacetat-
dispersion, die 5 Gewichtsprozent von der Polymerisation
herrihrenden teilacetylierten Polyvinylalkohol als
Emulgator enthdlt, 10 Gewichtsprozent Dibutylphthalat
als Weichmacher zu, so ist die Dispersion frostinstabil;
enthadalt aber eine gleich hergestellte Dispersion, die
nur 3 Gewichtsprozent von der Polymerisation
herrihrenden teilacetylierten Polyvinylalkohol als
Emulgator enthalt, 10 Gewichtsprozent Weichmacher [und]
zusatzlich z. B. 0,5 Gewichtsprozent nach der
Polymerisation zugesetzten, gleichen teilacetylierten
Polyvinylalkohol, so ist die Dispersion véllig
froststabil, obwohl insgesamt nur 3,5 Gewichtsprozent
teilacetylierter Polyvinylalkohol vorhanden sind." In
diesem Zusammenhang ist "Emulgator" als Schutzkolloid zu
verstehen, da friither (Anmeldedatum von D1 ist 1957!) die
Zusatze, die ein Zusammenklumpen der Primarpartikel bei
einer Fallungspolymerisationen (aus einer homogenen

fliissigen Phase wird eine feste Phase ausgeschieden)
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verhindern sollen, als Emulgatoren bezeichnet wurden.
Weiterhin werden im Beispiel 7 von D1 bei der
Polymerisation von Vinylacetat 6 Gewichtsteile eines
teilacetylierten Polyvinylalkohols, bezogen auf
Polyvinylacetat, als Emulgator (bzw. Schutzkolloid)

verwendet.

Man konnte nun wie der Beschwerdefiihrer argumentieren,
das der Fachmann der D1 entnehmen kdénnte, dass die
Mengen an Schutzkolloid, die in D1 bei der
Polymerisation eingesetzt werden, auf jeden Fall im
Bereich von 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das
Basispolymerisat, liegen. Damit wirde D1 auch das

Merkmal b) des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbaren.

Hinsichtlich des Merkmals c) des Anspruchs 1 des
Streitpatents ist zu bemerken, dass teilacetalisierte
Polyvinylalkohole in D1 nur eine von drei mdglichen
Zusatzstoffen sind, und die Menge an nachtraglich
zugefihrtem Zusatzstoff 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf
das Gewicht der Dispersion, betrdgt. Damit Uberlappt das
Merkmal c) des Anspruchs 1 des Streitpatents mit der
Offenbarung der Dl1. Um zu einem Dispersionspulver zu
kommen, das unter den Anspruch 1 des Streitpatents fallt,
bedarf es einer zweifachen Auswahl aus der Offenbarung
der Dl: erstens missen aus der Gruppe der mdglichen
Zusatze teilacetalisierte Polyvinylalkohole ausgewahlt
werden und zweitens muss eine solche Menge davon
ausgewahlt werden, dass sie in den Bereich von 1 bis

25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat, fallt.
Weder der Beschreibung noch den Beispielen der D1 ist
eine derartige Kombination unmittelbar und eindeutig zu
entnehmen. So zeigen alle Beispiele der D1, inklusive

der in den Spalten 2 und 3 erwadhnten Beispiele, nur den
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nachtraglichen Zusatz von teilacetyliertem
Polyvinylalkohol. Die separate Betrachtung der einzelnen
Parameter (hier Art des Zusatzstoffes und Menge des
Zusatzstoffes) rechtfertigt im Fall einer solchen
"Mehrfachauswahl" noch keinen Neuheitseinwand. Vielmehr
ist zu zeigen, dass die Kombination als solche
umittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung
hervorgeht (siehe z. B. T 653/93 vom 21. Oktober 1996,
Punkt 3.2 der Entscheidungsgriinde; nicht im ABl. EPA
veroffentlicht). Dies ist aber bei D1 nicht der Fall.
Ganz im Gegenteil, da alle Beispiele der D1
teilacetylisierten Polyvinylalkohol als nachtrdglichen
Zusatzstoff verwenden, wirde der Fachmann daraus
schlieBen, dass die Verwendung von teilacetylisiertem
Polyvinylalkohol die bevorzugte Ausfihrungsform der D1
darstellt. Zudem mag das Beispiel 7 ja zeigen, dass die
bevorzugte Menge an teilacetyliertem Polyvinylalkohol in
der Tat in den Bereich von 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf
das Basispolymerisat, fallt. Rickschlisse auf die
bevorzugte Menge an teilacetalisiertem Polyvinylalkohol

konnen daraus aber nicht gezogen werden.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents, und folglich auch der Gegenstand der

Anspriche 2 bis 12, gegeniber der DIl neu.

D2 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung blockfester,
redispergierbarer Pulver aus Polymerisaten und
Mischpolymerisaten von Vinylacetat durch Verdiisen der
entsprechenden Dispersionen unter Zusatz erhdhter Mengen
von Schutzkolloiden. Dabei wird der Dispersion, wenn ein
Umsatz der Monomeren von mindestens 80-90% erreicht ist,
gegenbenenfalls gleichzeitig oder nach beendeter

Polymerisation, ein Polyvinylalkohol mit einer
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bestimmten Viskositdt und einem Hydrolysegrad von 75-95%
zugesetzt (Anspruch). Bevorzugte Polyvinylalkohole
werden in einer Menge zugesetzt, so dass das Endprodukt

noch etwa 0,5 bis 4% enthalt (Spalte 2, Zeilen 13-15).

Aus D2 (Spalte 2, Zeilen 1-7) geht weiter hervor, dass
anstelle der Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad
von 80-95% auch gut wasserldsliche, teilacetalisierte
Polyvinylalkohole oder gut wasserldsliche
Verseifungsprodukte von Mischpolymerisaten eines
Vinylesters mit hydrophoben, schwer verseifbaren
Monomeren, wie z. B. Vinylchlorid, verwendet werden

kdonnen.

Das Basispolymer der Dispersionspulver der D2 ist ein
Vinylesterpolymerisat und fallt somit unter die in
Merkmal a) des Anspruchs 1 des Streitpatents

aufgelisteten Basispolymere.

Wie D1 enthalt auch D2 keine allgemeinen Angaben dariber,
welches Schutzkolloid und welche Mengen davon zur
Stabilisierung der Dispersion vor der nachtraglichen
Zugabe des speziellen Polyvinylalkohls eingesetzt werden.
In den Beispielen 1-3 werden 4,7 Gew.-%, 11,1 Gew.-% und
10,0 Gew.-% an Polyvinylalkohol als Schutzkolloid
eingesetzt. Selbst wenn man der Argumentation des
Beschwerdefiihrers folgt, dass die Beispiele der D2

zeigen, dass der Schutzkolloidanteil der
Dispersionspulver gemdB D2 generell im Bereich von 1 bis
25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat, liegt,
bleibt noch zu kla&ren, ob D2 auch das Merkmal c) des

erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents offenbart.
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2.2.3 Wie in der D1 ist die Verwendung von teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol auch in der D2 nur eine von drei
Moglichkeiten, wobei in allen Beispielen der D2 nur
Polyvinylalkohol als nachtraglicher Zusatzstoff
verwendet wird. Um zu einem Dispersionspulver gemal
Anspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, bedarf es
wieder einer zweifachen Auswahl aus der allgemeinen
Lehre der D2: erstens muss aus der Gruppe der
nachtraglich zugefithrten Schutzkolloide
teilacetalisierter Polyvinylalkohol ausgewahlt werden
und zweitens muss aus der in D2 angegebenen Menge von

0,5 bis 4% ein Wert von mindestens 1% ausgewadhlt werden.

Auch ist ein Hinweis auf eine derartige Kombination
nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Somit ist
der Gegenstand des Anspruchs 1, und folglich auch der

Gegenstand der Anspriiche 2 bis 12, gegeniliber D2 neu.

2.3 Dokument D6, das unter Artikel 54 (3) EPU zu
beriicksichtigen ist, offenbart ein Verfahren zur
Herstellung von Schutzkolloid-stabilisierten wassrigen
Polymerdispersionen und den entsprechenden in Wasser
redispergierbaren Pulvern, bei dem ein oder mehrere
Monomere aus der Gruppe der Vinylaromaten, 1,3-Diene,
Acrylsaureester und Methacrylsdaureester von Alkoholen
mit 1 bis 15 C-Atomen in Gegenwart einer Schutzkolloid-
Kombination emulsionspolymerisiert werden. Die
Schutzkolloid-Kombination besteht aus einem oder
mehreren Schutzkolloiden aus der Gruppe der hydrophob
modifizierten, teilverseiften Polyvinylester, welche als
2%-i1ige wassrige Losung eine Oberflachenspannung von
< 40 mN/m erzeugen, und aus einem oder mehreren
Schutzkolloiden, welche als 2%-ige wassrige Losung eine

Oberflidchenspannung von > 40 mN/m erzeugen (Anspruch 1).

1326.D
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Bei den hydrophob modifizierten, teilverseiften
Polyvinylestern kann es sich unter anderem um
teilverseifte, acetalisierte Polyvinylalkohole handeln

(Anspruch 2).

Gemah Seite 10, Zeilen 5-9 werden die Schutzkolloide im
allgemeinen in einer Menge von insgesamt 1 bis 15 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, bei der
Polymerisation zugesetzt. Das Gewichtsverhdltnis wvon
hydrophobiertem, teilverseiftem Polyvinylester zu den
Schutzkolloiden mit einer Oberflachenspannung > 40 mN/m

betragt von 10/1 bis 1/10.

Die Analyse der D6 zeigt, dass sich auch die Lehre der
D6 mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
Uberschneidet. Selbst wenn man zugunsten des
Beschwerdefihrers annimmt, dass das Schutzkolloid, das
eine Oberflachenspannung von > 40 mN/m aufweist, in
einer Menge im Bereich von 1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf
das Polymerisat, eingesetzt wird (und somit dem

Merkmal b) des erteilten Anspruchs 1 entspricht), bedarf
es immer noch einer dreifachen Auswahl aus der Lehre der
D6, um zu einem Dispersionspulver gemall Anspruch 1 des

Streitpatents zu gelangen.

Zunachst sind aus der D6 geeignete Monomere auszuwahlen,
damit das Merkmal a) des Anspruchs 1 des Streitpatents
erfillt ist. D6 umfasst namlich auch Polymere, die kein
Basispolymer gemaB Anspruch 1 des Streitpatents sind,
wie zum Beispiel ein Copolymer aus Styrol und 1,3-
Butadien, das in allen Beispielen der D6 verwendet wird.
Zweitens muss als zweites Schutzkolloid, welches eine
Oberfldchenspannung von < 40 mN/m aufweist, ein

teilacetalisierter Polyvinylalkohol ausgewdhlt werden.
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Und drittens ist eine solche Menge an teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol auszuwédhlen, dass sie im Bereich wvon

1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Basispolymerisat, fallt.
D6 beschreibt mit 1-15 Gew.-% ja nur den Gesamtgehalt an
Schutzkolloiden, wobei die Mengenverhdltnisse zwischen
den beiden Schutzkolloiden auch noch in einem weiten
Bereich variieren kénnen, namlich von 1/10 bis 10/1. Da
die Kombination all dieser Merkmale der D6 nicht
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, ist der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents, und
folglich auch der Gegenstand der Anspriiche 2 bis 12,

gegenliber D6 neu.

Aufgrund dieser Schlussfolgerung braucht nicht nadher auf
das strittige Argument des Beschwerdegegners eingegangen
zu werden, dass D6 schon deshalb nicht neuheitsschadlich
sein kbénne, da typische, erfindungsgemal einsetzbare,
teilacetalisierte Polyvinylalkohole eine
Oberfldchenspannung von > 40 mN/m aufweisen und nicht
die in D6 postulierte Oberfldachenspannung von < 40 mN/m,
und daher die Merkmalskombination b) und c¢) des
Anspruchs 1 des Streitpatents nicht unter die in D6
beanspruchte Schutzkolloid-Kombination falle, oder dass
der Fachmann zumindest erfinderisch hatte tatig werden
mussen, um solche teilacetalisierte Polyvinylalkohole

mit einer Oberflachenspannung von < 40 mN/m herzustellen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der
Gegenstand der Anspriiche des Streitpatents gegeniiber den
vom Beschwerdefihrer angezogenen Dokumenten D1, D2 und

D6 neu ist.
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Aufgabe/L6sung (Hauptantrag)

Das Streitpatent betrifft Dispersionspulver, die zu
einer besseren Haftung von entsprechend modifizierten
zementaren Massen auf hydrophoben Substraten fihren
(Absatz [0001] des Streitpatents). In Ubereinstimmung
mit den Parteien sieht die Kammer in D2 den
nachstliegenden Stand der Technik, da sich dieses
Dokument ebenfalls mit Dispersionspulvern befasst (D1
betrifft nur Dispersionen und D6 kommt als Dokument nach
Artikel 54(3) EPU fiir die Beurteilung der erfinderischen
Téatigkeit nicht in Betracht).

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist es,
Dispersionspulver bereitzustellen, die die
Haftzugfestigkeiten von damit modifizierten,
zementgebundenen Trockenmorteln, insbesondere nach
Nasslagerung, auf hydrophoben Untergriinden, wie z. B.

Polystyrol, verbessern (Absatz [0017] des Streitpatents).

Nach Ansicht des Beschwerdefihrers kann diese Aufgabe
nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
herangezogen werden, da sie durch die beanspruchten
Dispersionspulver nicht geldst werde. So zeige das
Pulver VDP4 des Vergleichsbeispiels 4 eine bessere
Haftung als die erfindungsgemédlen Pulver DP1l und DP13.
AuBerdem wiirden die Messergebnisse einer groBen
Schwankungsbreite unterliegen. So zeigen die Pulver DPS8
und DP9, dass die doppelte Menge an teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol zu keiner besseren Haftung fihrt. Im
Gegenteil, eine Verdoppellung des wirksamen Bestandteils
in DP9 bewirke eine Verschlechterung der
Nasshaftzugfestigkeit in Rezeptur 2 um ca. 30%. Das

Gleiche gelte flir DP1 und DP4: vierfache Menge an
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teilacetalisiertem Polyvinylalkohol, aber unverédnderte
Nasshaftzugfestigkeit in Rezeptur 2. Ferner spiele
offenbar auch der Calcilit-Gehalt, welcher die

Rezeptur 1 von der Rezeptur 2 unterscheide, eine groBere
Rolle als die Tatsache, ob nun teilacetalisierter
Polyvinlyalkohol oder herkdmmlicher Polyvinlyalkohol
eingesetzt werde. Abhdngig davon, ob ein Reinacrylat-
Basispolymer (DP13: 0,06 N/mm”) oder ein Vinlyester-
Basispolymer (DP2: 0,097 N/mm®) vorliege, unterscheide
sich die Nasshaftzugfestigkeit in der Rezeptur 2 um 60%,
wahrend auf der anderen Seite eine marginale Steigerung
bei dem anspruchsgemaRen Pulver DP9 gegeniiber dem
Vergleichspulver VDP4 eine erfinderische Tatigkeit

begrinden soll.

Dieser Argumentation kann sich die Kammer aus folgenden

Grlinden nicht anschlieBen:

Fir einen aussagekraftigen Vergleich, der die
Wirkungsweise des erfindungswesentlichen Merkmals, d.h.
die Verwendung von teilacetalisiertem Polyvinylalkohol,
zeligen soll, ist es unerlasslich, dass nur Beispiele
miteinander verglichen werden, die sich nur in dem
erfinderischen Merkmal unterscheiden. So koénnen in der
Tabelle 2 des Streitpatents die erfindungsgemalien Pulver
DP1-DP6 nur mit den Vergleichsbeispielen VDP1-VDP3
verglichen werden, da nur diese Beispiele das gleiche
Basispolymer, ein Vinylacetat-Ethylen-Copolymer,
verwenden. Die Vergleichsbeispiele VDP1-VDP3
unterscheiden sich somit von den erfindungsgeméfBen
Beispielen DP1-DP6 nur dadurch, dass anstelle des
teilacetalisierten Polyvinylalkohols iblicher
Polyvinylalkohol verwendet wurde. Nur in diesem Fall

kann der auftretende technische Effekt auch der
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Verwendung des teilacetalisierten Polyvinylalkohols
zugeschrieben werden. In der Tat zeigen die Werte fir
DP1-DP6 in der Tabelle 2 des Streitpatents, dass sich
durch den Einsatz von teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol die Haftzugfestigkeiten nach
Nasslagerung wie auch der Anteil anhaftendes EPS
(expandiertes Polystyrol) im Vergleich zu den

Vergleichspulvern VDP1-VDP3 deutlich verbessert.

Einen anderen Anspruch hat das Streitpatent auch nie
erhoben. So heiBt es in Absatz [0057] des Streitpatents:
"Die Ergebnisse sind zusammenfassend in Tabelle 2
wiedergegeben. Es wird deutlich, daB in allen Fallen die
erfindungsgemalen Dispersionspulver besser in der
Haftung nach NaBlagerung sind als die entsprechenden
Vergleichsbeispiele" (Hervorhebung durch die Kammer) .
Dies macht deutlich, dass auch im Streitpatent immer die
Verbesserung gegenuber dem entsprechenden

Vergleichsbeispiel angestrebt worden ist.

Bei dem vom Beschwerdefihrer vorgenommenen Vergleich wvon
DP1 bzw. DP13 mit dem Vergleichsbeispiel VDP4 werden
aber Dispersionspulver mit ganz unterschiedlichen
Basispolymeren verglichen. So basiert DP1l, wie schon
erwahnt, auf einem Vinylacetat-Ethylen-Copolymer, DP13
auf einem Methylmethacrylat-Butylacrylat-Copolymer und
VDP4 auf einem Vinylacetat-Versaticsaurevinylester-
Copolymer. Ein Vergleich zwischen diesen Beispielen mit
grundverschiedenen Basispolymeren lasst keine
Rickschliisse auf die Auswirkungen von teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol gegeniiber tblichem Polyvinylalkohol =zu,
da hier "Apfel mit Birnen" verglichen werden. Dieser

Vergleich kann daher keinen Zweifel daran aufkommen
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lassen, dass die dem Streitpatent zugrunde liegende

Aufgabe geldst wird.

Tabelle 2 zeigt weiterhin, dass der Effekt bezliglich der
Haftzugfestigkeit nach Nasslagerung und/oder des Anteils
an anhaftendem EPS auch bei der Verwendung von anderen
Basispolymeren erzielt wird. So weisen die Pulver DPS8
und DP9, die als Basispolymer ein Vinylacetat-
Versaticsaurevinylester-Copolymer verwenden, DP10-DP12,
die auf einem Vinylacetat-Versaticsaurevinylester-
Butylacrylat-Terpolymer basiert, und das Pulver DP13,
das auf einem Methylmethacrylat-Butylacrylat-Copolymer
basiert, gegeniilber dem jeweils entsprechenden
Vergleichsbeispiel immer verbesserte Haftzugfestigkeit
nach Nasslagerung und/oder einen hdheren Anteil an

anhaftendem EPS auf.

Auch die Tatsache, dass die Werte von DP9 (mit 5 Gew.-
Teilen teilacetalisiertem Polyvinylalkohol) im Vergleich
zu DP8 (mit 2,5 Gew.-Teilen teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol) etwas schlechter sind, kann keinen
Zweifel daran aufkommen lassen, dass die dem
Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe auch tatsachlich
geldst wird. DP9 weist gegenliber dem entsprechenden
Vergleichsbeispiel VDP4 immer noch deutlich verbesserte
Haftzugfestigkeiten nach Nasslagerung und einen hdheren
Anteil an anhaftendem EPS auf. Der Vergleich von DP8 mit
DP9 lasst daher lediglich den Schluss zu, dass fir die
spezielle Zusammensetzung, die in den Beispiele DP8 und
DP9 und verwendet wurde, die Einsatzmenge von 2,5 Gew.-
Teilen teilacetalisiertem Polyvinylalkohol ein Optimum
darstellt. Das Gleiche gilt auch fir den vom

Beschwerdefilthrer angezogenen Vergleich von DP1 mit DP4.
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Der Beschwerdefuhrer machte auBerdem geltend, dass der
unterschiedliche Calcilit-Gehalt in den Rezepturen 1

und 2 den wesentlichen Unterschied bewirke. Abgesehen
davon, dass sich die Rezepturen 1 und 2 nicht nur im
Calcilit-Gehalt unterscheiden, ist es fir den Fachmann
eine Selbstverstandlichkeit, dass unterschiedliche
Rezepturen auch unterschiedliche anwendungstechnische
Merkmale aufweisen. Aber auch die erfindungsgemafBen
Beispiele mit der Rezeptur 2 (Tabelle 2) zeigen immer
bessere Haftzugfestigkeiten nach Nasslagerung und einen
hoheren Anteil an anhaftendem EPS als die entsprechenden
Vergleichsversuche. Bei dem vom Beschwerdefiihrer in
diesem Zusammenhang angezogenen Vergleich zwischen DP13
und DP2 werden wieder Dispersionspulver miteinander
verglichen, die ganz unterschiedlichen Basispolymerisate
enthalten. Somit entbehrt auch dieser Einwand des

Beschwerdefiihrers jeglicher Grundlage.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beispiele im
Streitpatent eindeutig beweisen, dass die dem
Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe auch geldst wird,
d. h. die Verwendung von teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol fihrt zu besseren Resultaten beziglich
der Haftzugfestigkeit nach Nasslagerung und/oder des

Anteils an anhaftendem EPS.

Die Vergleichsbeispiele im Streitpatent reprasentieren
zudem den nachstliegenden Stand der Technik, so dass die
dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe auch als die

objektive technische Aufgabe anzusehen ist.
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Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag)

Es bleibt zu untersuchen, ob die in Anspruch 1 des
Streitpatents vorgeschlagene Losung durch den Stand der

Technik nahe gelegt wird.

Der Beschwerdefihrer hat seinen Einwand wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit ausschlieRlich auf D2 gestiitzt.
D2 befasst sich zwar wie das Streitpatent mit
Dispersionspulvern auf der Basis von Polymerisaten und
Mischpolymerisaten des Vinylacetats, hat sich aber zum
Ziel gesetzt, die Blockbildung dieser Dispersionspulvern
zu vermindern (Spalte 1, Zeilen 28-46). Ein Hinweis
darauf, dass die Verwendung von bestimmten Mengen an
teilacetalisiertem Polyvinylalkohol in diesen
Dispersionspulvern die Haftzugfestigkeit nach
Nasslagerung von damit modifizierten, zementgebundenen
Trockenmorteln verbessert, findet sich in D2 nicht.
Folglich enthédlt D2 auch keine Anregung flir den Fachmann,
Dispersionspulver gemadR Anspruch 1 des Streitpatents

herzustellen.

D1 betrifft froststabile Dispersionen und beschaftigt
sich nicht mit Dispersionspulvern (Punkt 2.1, oben). D1
enthalt demzufolge auch keinen Hinweis darauf, dass die
Verwendung von bestimmten Mengen an teilacetalisiertem
Polyvinylalkohol in Dispersionspulvern die
Haftzugfestigkeit nach Nasslagerung von damit
modifizierten, zementgebundenen Trockenmdrteln

verbessert.

Da D6 auBerdem nur unter Artikel 54 (3) EPU zu
berilicksichtigen ist und nicht zur Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit herangezogen werden kann, wird
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der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents, und
folglich auch der Gegenstand der Anspriiche 2 bis 12,
nicht durch den vom Beschwerdefiihrer zitierten Stand der

Technik nahe gelegt.

5. Unter diesen Umstédnden eribrigt sich eine Diskussion der

Hilfsantrdge des Beschwerdegegners.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschadftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. GOrgmaier R. Young
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