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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde des Einsprechenden ("Beschwerdefiithrer")
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass das Patent EP 1 899 431 in

gednderter Form den Erfordernissen des EPU geniigt.

Der Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes im
gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgrinde
gemidR Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b)
EPU beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:

D1: Us 3,426,097 A;

D10: "Formulierung von Kleb- und Dichtstoffen - Das
kompetente Lehrbuch fir Studium und Praxis",
B. Miller et al., 2004, Vincentz Network,

Hannover, 13 Seiten;

D11: Kunststoffhandbuch, Band 10, "Duroplaste",
2. Auflage 1988, Carl Hanser Verlag Munchen,
Wien, Seite 112; und

D12: Broschiire "Epoxy Additives for Adhesives
Applications", Air Products, 2001, 44 Seiten.

Der am 11. Dezember 2012 mindlich verkiindeten und am
31. Januar 2013 schriftlich begrindeten Entscheidung
der Einspruchsabteilung lag der in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geadnderte

Hauptantrag zugrunde.
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Die Anspriiche dieses Hauptantrages umfassten die zwei
unabhdngige Anspriiche 1 (Anderungen gegeniiber dem
erteilten Anspruch 1 fett gedruckt) und 17, die wie
folgt lauteten:

"l. Warmhdrtende, ld6sungsmittelfreie Einkomponenten-
Masse mit einer Lagerstabilitat bei Raumtemperatur von

mindestens 2 Wochen, bestehend aus

(A) 5 - 90 Masseteilen einer mindestens difunktionellen
(Iso)cyanat-Komponente, ausgewadahlt aus der aus
mindestens difunktionellen Cyanaten, mindestens
difunktionellen Isocyanaten und deren Gemischen
bestehenden Gruppe,

(B) 5 - 50 Masseteilen eines latenten, bis zu einer
Temperatur von mindestens 40°C festen Harters auf Basis
von Stickstoffverbindungen, die zur Additionsvernetzung
geeignet sind,

(C) 0 - 50 Masseteilen einer epoxidhaltigen Verbindung,
(D) 0 - 50 Masseteilen von Modifikatoren, ausgewdahlt
aus mindestens einer der Gruppen der Fillstoffe,
Farbstoffe, Pigmente, Stabilisatoren, Feuchtigkeit
bindenden Mittel, Beschleuniger, FlieBverbesserer,
Benetzungsmittel, Thixotropierungsmittel,

Verdinnungsmittel und polymeren Verdickungsmittel,

wobeil die Summe aller Masseteile 100 betragt, und

wobei der latente Harter unter Lagerbedingungen bis zu
einer Temperatur von mindestens 40°C fest ist, aber in
geschmolzenem, flissigem Zustand bei einer Temperatur
von zwischen 80 und 160°C aktiv wird und eine
Polyadditions- und Vernetzungsreaktion zwischen Harter
und (Iso)cyanat-Komponente auslést, jedoch keine
Spaltungsprodukte freisetzt, und wobei der latente

Harter keine Feuchtigkeit zur Aushartung benotigt."
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"17. Verwendung der warmhartenden, ldsungsmittelfreien
Masse gemaB einem der Anspriiche 1-16 fir das Verkleben,

Vergieben, Abdichten und Beschichten von Substraten."

GemdR Entscheidung der Einspruchsabteilung war der
Hauptantrag gewédhrbar. Die flir die vorliegende
Entscheidung relevanten Griinde kdnnen wie folgt

zusammengefasst werden:

- Das am Ende des Anspruchs 1 neu aufgenommene
Merkmal "und wobei der latente Harter unter
Lagerbedingungen bis zu einer Temperatur von
mindestens 40°C fest ist, aber in geschmolzenem,
fllissigem Zustand bei einer Temperatur von
zwischen 80 und 160°C aktiv wird ..." (siehe
fettgedruckter Text in Punkt III) werde durch
entsprechende Passagen auf den Seiten 1, 4, 6 und
7 der urspringlich eingereichten Anmeldung
gestiitzt. Die Tatsache, dass von der Passage auf
Seite 1 der Wortlaut "und iiber einen bestimmten
Zeitraum inaktiv bleiben" nicht auch in Anspruch 1
mit Ubernommen wurde, verstoBe nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU, da dieser Wortlaut eine
unnétige Uberbestimmung des Anspruchsgegenstandes
darstelle. Insbesondere gehe aus der Angabe, dass
der in der beanspruchten Masse eingesetzte latente
Hiarter bis zu einer Temperatur von mindestens 40°C
fest sei und dann in einem Temperaturbereich wvon
80-160°C schmelze und damit aktiv werde, implizit
hervor, dass der latente Harter im festen Zustand

inaktiv sei.

- Der Hauptantrag erfiille auch die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU. In den Beispielen 2-6 des

Streitpatents sei klar zum Ausdruck gebracht, dass



VI.

- 4 - T 0816/13

die Erfindung ausfihrbar sei. Dariber hinaus
vermittele Absatz [0030] des Streitpatents dem
Durchschnittsfachmann eine klare Lehre, wie er
durch Messung der Viskositat die Lagerstabilitat
zU bestimmen habe. Das Argument des
Einsprechenden, es fehle die Angabe der
Messmethode, k&nne hier nicht durchgreifen, da es
sich bei der in Absatz [0030] befindlichen
Viskositatsangabe nicht um einen absoluten sondern
um einen relativen Wert handele, und sich dieser
relative Wert unabhdangig von der Messmethode
ergebe. SchlieBRlich bezdgen sich die Einwédnde des
Einsprechenden allenfalls auf Klarheitsprobleme,
die im Einspruchsverfahrens nicht angreifbar

seien.

- Auch die Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
Hauptantrages sei zu bejahen. Hinsichtlich des
einzigen fir die vorliegende Entscheidung
relevanten Beispiels II der D1 stellte die
Einspruchsabteilung in diesem Zusammenhang fest,
dass dieses nicht die anspruchsgemaBe
Lagerstabilitat von mindestens zwei Wochen

offenbare.

Gegen diese Entscheidung legte der Einsprechende
(Beschwerdefiithrer) am 27. Marz 2013 Beschwerde ein und
entrichtete am selben Tag die vorgeschriebene Gebihr.
Die Beschwerdebegriindung wurde am 10. Juni 2013

eingereicht.

Mit Schreiben vom 25. November 2013 erfolgte die
Erwiderung des Patentinhabers (Beschwerdegegner)
zusammen mit einem Anspruchssatz als Hilfsantrag. Als
Hauptantrag beantragte der Beschwerdegegner die

Zuriickweisung der Beschwerde, entsprechend der
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Aufrechterhaltung des Streitpatentes in der von der
Einspruchsabteilung fir gewdahrbar befundenen Fassung
(hinsichtlich des Wortlauts des Anspruchs 1 dieses

Antrages, siehe Punkt III oben).

Mit Bescheid vom 15. Oktober 2014 teilte die Kammer den
Parteien ihre vorlaufige Meinung mit. Von der Kammer
wurde ausgefihrt, dass Anspruch 1 nicht dahingehend zu
lesen sei, dass der Harter iUber einen unendlich langen
Zeitraum inaktiv bleibt. Der vom Beschwerdefiihrer
postulierte Widerspruch zwischen Anspruch 1 und der
urspringlich eingereichten Anmeldung bestehe daher
nicht, so dass Anspruch 1 die Erfordernisse des
Artikels 123(2) und 84 EPU erfiille. Auch sei die
ausreichende Offenbarung anzuerkennen. Insbesondere
konne das Argument des Beschwerdefiihrers, dass der
Fachmann zwei unterschiedliche Definitionen des
latenten Harters zur Auswahl habe und daher nicht
wisse, ob er im verbotenen Schutzbereich der Anspriiche
arbeite, nicht durchgreifen. Erstens liege ein solcher
Widerspruch nicht vor und zweitens berihre die vom
Beschwerdefiihrer aufgeworfene Frage nicht die
ausreichende Offenbarung, sondern stelle vielmehr auf
das Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPU ab.
SchlieBlich merkte die Kammer an, dass die Neuheit
gegenlber dem vom Beschwerdefihrer angezogenen

Beispiel II der D1 anzuerkennen sei.

Mit Schreiben vom 17. April 2015 reichte der

Beschwerdefiihrer die folgenden Dokumente ein:

El: Produktinformation Voranate® M 580, Dow
Plastics, 3 Seiten;

E2: Produktinformation Desmodur® VI, R 20, Bayer
MaterialScience, 3 Seiten;
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E3: Nachstellung des Beispiels 2 des Streitpatents
- Viskositatsdaten;
E4: Nachstellung des Beispiels 2 des Streitpatents
- Infrarotspektren;
E5: Produktinformation Ancamine® 2014 AS und 2014 FG;
E6: WO 2007/036571 Al;
E7: EP 0 757 067 Al; und
E8: Foto der nachgestellten Klebemasse.

Am 22. Mai 2015 fand die mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Der Beschwerdegegner hielt seine im
schriftlichen Verfahren eingereichten Antrédge aufrecht.
Der Beschwerdegegner beantragte, die mit Schreiben wvom
17. April 2015 eingereichten Dokumente El1 bis E8 und
das damit zusammenhangende Vorbringen nicht in das
Verfahren zuzulassen. Nach Verkindung der Auffassung
der Kammer, dass der Hauptantrag gewdahrbar sei, zog der

Beschwerdegegner seinen Hilfsantrag zurlck.

Die Argumente des Beschwerdefiihrers kénnen, soweit sie
fiir die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie

folgt zusammengefasst werden:

- Die Anderungen in Anspruch 1 erfillten nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Die
Textstelle auf Seite 1, Zeile 14-20 der
urspringlich eingereichten Anmeldung offenbare,
dass der latente Ha&rter nur Uber einen bestimmten
Zeitraum inaktiv bleibe. Dieses Merkmal sei bei

der Aufnahme dieser Textstelle in den Anspruch 1
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gestrichen worden. Diese Streichung verstoBe gegen
die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU, da
infolge dieser Streichung der Anspruch Harter
abdecke, die zeitlich unbegrenzt inaktiv seien.
Das Argument des Beschwerdegegners, dass sich
diese Inaktivitadt iUber einen bestimmten Zeitraum
gemal D10 implizit aus der Latenz des Harters
ergebe, sei nicht iberzeugend, da sich D10 im
Gegensatz zum Streitpatent auf Harter fir
Epoxidharze beziehe. D10 sei daher fiur die
Auslegung des Begriffes "latenter Harter" im

Streitpatent nicht relevant.

Die in Anspruch 1 durchgefilhrte Anderung verstoBe
dariiber hinaus gegen die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU. Einerseits erfordere Anspruch 1,
dass der Harter iber einen unendlichen Zeitraum
inaktiv bleibe. Andererseits bleibe der Harter
gemdl der Beschreibung des Streitpatentes nur iber
einen bestimmten Zeitraum inaktiv. Der Fachmann
habe folglich zwei unterschiedliche Definitionen
des Harters zur Auswahl, um zu entscheiden ob er
im Schutzbereich des Anspruchs 1 arbeite oder

nicht.

Auch sei unklar, was unter einem bestimmten
Zeltraum zu verstehen sei. Insbesondere wisse der
Fachmann nicht, ob der Harter 5 Minuten, ein paar

Stunden oder Wochen inaktiv bleiben misse.

Aus den beziiglich Artikel 84 EPU genannten Griinden
seil auch die ausreichende Offenbarung zu

verneinen.

El bis E6 und E8 seien in das Verfahren

zuzulassen. In diesen Dokumenten sei durch
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Nachstellung des Beispiels 2 des Streitpatentes
gezeigt, dass der Harter dieses Beispiels nicht
inaktiv sei. Insbesondere weise E4 nach, dass es
bei Mischung des Polyisocyanats mit dem latenten
Harter gemal Beispiel 2 zu einer Reaktion komme
und der Harter somit nicht inaktiv sei, und zeige
E3 und E8, dass die Mischung weniger als zwei
Wochen lagerstabil sei. Es sei zwar richtig, dass
das Thixotropierungsmittel und der Haftvermittler
des Beispiel 2 weggelassen worden seien - dies
erklare die fehlenden 2 Gewichtsprozent bei der
Nacharbeitung - dadurch sei jedoch die Relevanz
der Nacharbeitung nicht infrage gestellt, da diese
Komponenten keine Auswirkungen auf die Aktivitat

des Harters hatten.

Das Streitpatent vermittele dem Fachmann keine
Lehre, wie er das Beispiel 2 abwandeln miisse, um
die anspruchsgemaBe Inaktivitat und
Lagerstabilitat zu erhalten. Somit belege die
Nachstellung, dass das Streitpatent unzureichend
offenbart sei. El1 bis E6 und E8 seien damit
hochrelevant und sollten in das Verfahren

zugelassen werden.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 mangele es an
Neuheit gegeniiber D1. Beispiel II der D1 offenbare
die anspruchsgemafBen Komponenten (A) und (B). Zwar
liege die in Beispiel II genannte Offenzeit
unterhalb der im Anspruch fir die Lagerstabilitat
gegebenen Untergrenze. Dennoch stelle diese
Lagerstabilitat kein Unterscheidungsmerkmal dar,
da dieses Merkmal unklar sei und da ferner die im
Beispiel genannte Offenzeit nicht mit einer

Lagerstabilitat gleichzusetzen sei.
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Ferner mangele es dem Gegenstand des Anspruchs 1
an Neuheit gegeniiber E7. Dieser verspatet
vorgebrachte Neuheitsangriff sei wegen seiner
hohen Relevanz in das Verfahren zuzulassen.
Insbesondere offenbarten die Beispiele der E7 eine
Mischung aus isocyanatterminiertem Prapolymer,
entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (A),
und einem mit Polyvinylchlorid beschichteten
Diamin, entsprechend dem anspruchsgemaBen latenten
Harter (B). Hierbei seil zu beachten, dass das
Polyvinylchlorid nur physikalisch an das Diamin
gebunden sei und daher nach seiner Freisetzung
kein Spaltungsprodukt im Sinne des Anspruchs 1
darstelle. Zwar sei der Gehalt an
isocyanatterminiertem Prapolymer mit 90,9
Gewichtsteilen im Beispiel 1 von E7 auBerhalb des
beanspruchten Bereiches, dennoch sei dieser Wert
bei der Beurteilung der Neuheit in Betracht zu
ziehen. Insbesondere sei zu beriicksichtigen, dass
der beanspruchte Bereich sehr breit gefasst sei
und der in E7 offenbarte Wert um lediglich 1% wvom
beanspruchten Bereich abweiche. Dariiber hinaus sei
ein anspruchsgemaBer Anteil an
isocyanatterminiertem Prapolymer in anderen

Beispielen der E7 offenbart.

E7 stehe ferner der erfinderischen Tatigkeit
entgegen. Auch dieses verspdtete Vorbringen sei
wegen seiner hohen Relevanz in das Verfahren
zuzulassen. Anspruch 1 unterscheide sich vom
Beispiel 1 der E7 hinsichtlich der Gewichtsteile
an Isocyanatkomponente. Dieser Unterschied bewirke
jedoch keinen technischen Effekt. Die Wahl der
anspruchsgemédhlen Gewichtsteile an
Isocyanatkomponente lagen im Rahmen dessen, was

der Fachmann routinemafig tun wirde und kdnne dem
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beanspruchten Gegenstand daher keine erfinderische

Tatigkeit gegeniliber E7 verleihen.

Die Argumente des Beschwerdegegners kénnen, soweit sie
fiir die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie

folgt zusammengefasst werden:

- Die in Anspruch 1 vorgenommene und vom
Beschwerdefiihrer angegriffene geadanderte Definition
des Harters erfiille die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU. Diese Anderung sei auf die
Textstelle auf Seite 1, Zeile 14-20 der
urspringlich eingereichten Anmeldung gestiitzt. Es
sei zwar richtig, dass diese Textstelle eine
Inaktivitat tber einen bestimmten Zeitraum
fordere, und dieses Merkmal bei der Aufnahme in
den Anspruch 1 gestrichen worden sei. Diese
Streichung andere aber nichts am
Offenbarungsgehalt der Textstelle, da dieses
Merkmal bereits implizit durch die Definition des
Harters als "latenter Harter" Teil der Offenbarung
sei. Insbesondere gehdre es, wie durch D10 belegt,
zum allgemeinen Fachwissen, dass ein latenter
Harter iUber einen bestimmten Zeitraum inaktiv
bleibe und makroskopisch nicht zur Aushartung
fiihre, namlich solange, bis auf die
Aushartungstemperatur erwarmt werde. Daher sei das
Merkmal in der Textstelle der urspriinglich
eingereichten Anmeldung, dass der Harter iber
einen bestimmten Zeitraum inaktiv sei, eine
Uberbestimmung. Dem stehe auch nicht entgegen,
dass sich D10 auf Harter fir Epoxidharze beziehe,
da die dort gegebene Definition flir latente Harter

allgemeingiltig sei.
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Die in Anspruch 1 vorgenommene Anderung sei auch
unter Artikel 83 und 84 EPU nicht zu beanstanden.
Insbesondere liege die vom Beschwerdefiihrer
behauptete widerspriichliche Definition der
Inaktivitdat des Harters zwischen Beschreibung und
Anspruch 1 nicht vor. Des weiteren sei durch die
anspruchsgemale Lagerstabilitdt von mindestens

2 Wochen der Zeitraum der Inaktivitat des Harters

implizit auf mindestens 2 Wochen klar definiert.

Die Dokumente E1 bis E6 und E8 sollten nicht in
das Verfahren zugelassen werden. Diese Dokumente
seien extrem spat in das Verfahren eingebracht
worden. Zudem sei auRerst fraglich, ob es sich bei
dem in diesen Dokumenten beschriebenen Experiment
tatsdchlich um eine Nachstellung des Beispiels 2
des Streitpatents handele. So wilirden sich die
Gewichtsprozente der eingesetzten Komponenten zu
lediglich 98 % aufaddieren und es sei vollig
offen, welche Komponenten fiir die restlichen 2 %
eingesetzt wurden. Ferner sei nicht klar, ob das
gleiche Isocyanat wie in Beispiel 2 verwendet
worden sei. Auch sei v6llig unverstandlich,
weshalb eine andere Lagerstabilitdt als in
Beispiel 2 des Streitpatents erhalten worden sei.
Um dieser Frage nachzugehen, hatten vom
Beschwerdegegner Gegenversuche angestellt werden
miissen. Dies sei innerhalb des bis zur miindlichen
Verhandlung verbleibenden Zeitraums unmoglich
gewesen, da allein die Beschaffung der

Ausgangsstoffe mehr als 4 Wochen gedauert hatte.

Der in der Beschwerdebegriindung enthaltene
Neuheitsangriff auf der Grundlage der D1 scheitere
schon an der Zuléadssigkeit, da er nicht ausreichend

begriindet sei. Unabhdngig hiervon sei das vom
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Beschwerdefithrer angezogene Beispiel II nicht
neuheitsschadlich, da die Lagerstabilitat in
diesem Beispiel mit zweidreiviertel bis drei
Minuten deutlich unterhalb der anspruchsgemalen
Untergrenze liege. Es sei in diesem Zusammenhang
nicht richtig, dass die im Beispiel genannte
Offenzeit nicht mit der im Anspruch genannten

Lagerstabilitat gleichzusetzen sei.

- Das Dokument E7 sei nicht in das Verfahren
zuzulassen. Es sei zu einem extrem spaten
Verfahrenszeitpunkt eingereicht worden. Ferner sei
dieses Dokument nicht relevant. So setze der in E7
offenbarte Harter bei der Hartung ein Spaltprodukt
in Form von Polyvinylchlorid frei, was
anspruchsgemal ausgeschlossen sei. Ferner sei
nicht sicher, ob der in den Beispielen eingesetzte
Harter die anspruchsgemiale Aktivierungstemperatur
aufweise bzw. die daraus hergestellte Masse
16sungsmittelfrei sei. SchlieBlich stelle der
Anteil an Isocyanatkomponente (A) ein

Unterscheidungsmerkmal dar.

XIT. Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europadaischen Patents Nr. 1 899 431.

XIII. Der Beschwerdegegner beantragte die Zuriickweisung der

Beschwerde.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anderungen - Artikel 123 (2) EPU
2.1 Anspruch 1 bezieht sich auf eine warmhartende

16sungsmittelfreie Einkomponentenmasse mit einer
Lagerstabilitat bei Raumtemperatur von mindestens zwei
Wochen, enthaltend eine (Iso)cyanatkomponente (A) und
einen latenten Harter (B) (hinsichtlich des genauen
Wortlauts des Anspruchs 1, siehe Punkt III oben). Im
Einspruchsverfahren ist der latente Harter dahingehend
préazisiert worden, dass er "unter Lagerbedingungen bis
zu einer Temperatur von mindestens 40°C fest ist, aber
in geschmolzenem, fliissigem Zustand bei einer
Temperatur von zwischen 80 und 160°C aktiv wird und
eine Polyadditions- und Vernetzungsreaktion zwischen

Harter und (Iso)cyanat-Komponente auslost".

2.2 Diese Definition des latenten Harters ist Seite 1,
Zeile 14-20 der urspringlich eingereichten Anmeldung

entnommen, wo Folgendes offenbart wird:

"Unter "latenten Hartern” werden im Zusammenhang mit
der vorliegenden Erfindung solche Harter verstanden,
die unter Lagerbedingungen bis zu einer Temperatur von

mindestens 40°C fest sind und iiber einen bestimmten

Zeitraum inaktiv bleiben, aber in geschmolzenem,

flissigem Zustand bei einer fir die Warmhartung
typischen Temperatur von zwischen 80 und 160°C aktiv
werden und eine Polyadditions- und Vernetzungsreaktion
zwischen Harter und (Iso)cyanat

auslosen." (Hervorhebung durch die Kammer)
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Die Definition des latenten Harters in Anspruch 1 geht
also aus dieser Textstelle durch Streichung der
Formulierung "und iUber einen bestimmten Zeitraum

inaktiv bleiben" hervor.

Vom Beschwerdefihrer wurde argumentiert, dass die
Streichung dieser Formulierung in Anspruch 1 den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU zuwiderlaufe.
Infolge dieser Streichung fordere Anspruch 1 fir den
latenten Harter eine Inaktivitadt ohne jegliche
zeitliche Beschrankung, und decke damit Harter ab, die

Uber einen unendlichen Zeitraum inaktiv seien. Im

Gegensatz hierzu beschreibe die Textstelle in der
urspringlich eingereichten Anmeldung nur latente
Harter, welche iber einen bestimmten Zeitraum inaktiwv
bleiben.

Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdefihrer darin

iberein, dass die Formulierung "und {iber einen

bestimmten Zeitraum inaktiv bleiben" in der Textstelle

der urspriinglich eingereichten Anmeldung die
Inaktivitat des latenten Harters explizit auf einen
"bestimmten Zeitraum" beschrankt. Die Kammer kann sich
dem Beschwerdefiihrer daritber hinaus auch insofern
anschlieBlen, dass linguistisch betrachtet durch die
Streichung dieser Formulierung diese zeitliche
Begrenzung der Inaktivitdt auf einen bestimmten

Zeitraum wegfallt.

Bei der Frage, wie die urspringliche Offenbarung im
Zusammenhang mit den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
EPU zu lesen ist, ist jedoch nicht auf eine rein
linguistische Betrachtungsweise abzustellen, sondern
ist von dem Verstadndnis des fachkundigen Lesers

auszugehen.
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Die Textstelle der urspringlich eingereichten Anmeldung
beschreibt latente Harter ("Unter latenten Hartern
werden..."). Im Lehrbuch D10 werden latente Harter wie

folgt definiert:

"Diese Harter zeigen bei Raumtemperatur praktisch
keine Reaktivitat gegeniilber den Epoxidharzen, bei
erhohter Temperatur erfolgt dann zum gewiinschten

Zeitpunkt eine schnelle Reaktion." (Seite 152)

"Latente Harter koénnen beispielsweise einen starken
Loslichkeitsgradienten im Epoxidharz mit der
Temperatur aufweisen. Wenn bei Raumtemperatur die
Loslichkeit gering ist, kann eine Reaktion nur in
minimalem Umfang an der Phasengrenzfldche
stattfinden. Bei hohen Temperaturen erfolgt eine
Homogenisierung und damit eine ziigige Reaktion zum
ausgehédrteten Klebstoff." (Der die Seiten 169 und
170 uberbrickende Absatz)

Es gehOrte somit vor dem Prioritdatsdatum des
Streitpatentes zum allgemeinen Fachwissen, dass latente
Harter vor dem Aufwadrmen allenfalls eine auf
molekularer Ebene (an der Phasengrenzfladche) ablaufende
Hartung bewirken und die tatsdchliche (d. h.
makroskopisch beobachtbare) Hartung erst bei Aufwarmen
auf die Aushédrtungstemperatur erfolgt. Der fachkundige
Leser hatte der Definition des Harters in der
Textstelle der urspringlich eingereichten Anmeldung als
latenter Harter somit unmittelbar und eindeutig
entnommen, dass der Harter nur iUber einen bestimmten
Zeitraum inaktiv bleibt, namlich so lange, bis vom
Anwender auf die Aushdrtungstemperatur aufgeheizt wird,
oder, falls die zu hartende Masse nicht aufgeheizt und
damit ausgehédrtet wird, bis die Reaktion des Harters

auf molekularer Ebene so weit fortgeschritten ist, dass
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sie makroskopisch zur Hartung fihrt. Somit bedingt die
Definition des Harters in dieser Textstelle eine
Inaktivitat iUber einen bestimmten Zeitraum, der
bestimmt wird durch den Willen des Anwenders und/oder
systemimmanente Eigenschaften. Daher ist der
Entscheidung der Einspruchsabteilung zuzustimmen, dass
besagte Formulierung "und iUber einen bestimmten
Zeitraum inaktiv bleiben" in dieser Textstelle eine
Uberbestimmung der Definition des latenten Hirters
darstellt. Entsprechend andert die Streichung dieser
Formulierung nichts am Offenbarungsgehalt der
Textstelle. Entgegen dem Vorbringen des
Beschwerdefiihrers verstolt daher die Streichung dieser
Formulierung bei der Aufnahme dieser Textstelle in den
jetzt vorliegenden Anspruch 1 nicht gegen die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

Vom Beschwerdefiihrer wurde noch vorgebracht, dass sich
die in D10 befindliche Definition fiir latente Harter
auf Harter fir Epoxidharze beziehe und daher fir die
Auslegung der urspringlichen Offenbarung der
Streitpatentschrift, die sich nicht mit Epoxid-
sondern mit Polyurethanharzen beschaftige, nicht
relevant sei. Dieser Sichtweise kann sich die Kammer
nicht anschlieBRen, da D10 an keiner Stelle entnommen
werden kann, dass sich die darin gegebene Definition
nur auf solche Harter bezieht, die fir Epoxidharze

geeignet sind.

Vom Beschwerdefithrer wurde schlieBlich wahrend der
miindlichen Verhandlung vorgebracht, dass die Dokumente
El bis E6 und E8 fiir die Frage der unzuldssigen
Erweiterung unter Artikel 123 (2) EPU relevant seien.
Wie unten (Punkt 4.4) ausgefiihrt, beschaftigen sich
diese Dokumente jedoch ausschlieBlich damit, ob das

Beispiel 2 des Streitpatentes eine anspruchsgemale
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Lagerstabilitat aufweist und ob dies eine unzureichende
Offenbarung begriinden kann. Ein Zusammenhang mit der
Frage der unzuldssigen Erweiterung des Anspruchs 1
unter Artikel 123(2) EPU ist fiir die Kammer daher nicht

ersichtlich.

Die Anderungen erfiillen damit die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

Anderungen - Artikel 84 EPU

Vom Beschwerdefithrer wurde im schriftlichen Verfahren
ausgefihrt, dass ein Widerspruch zwischen Anspruch 1
und der Beschreibung des Streitpatentes vorliege.
Insbesondere fordere die Formulierung "und lber einen
bestimmten Zeitraum inaktiv bleiben" in dem der oben
diskutierten Textstelle entsprechenden Text des
Streitpatents (Absatz [0003]) eine Inaktivitat des
latenten Harters lber einen bestimmten Zeitraum,
wahrend Anspruch 1 wegen der Strechung dieser
Formulierung eine Inaktivitat ohne zeitliche
Beschrankung erlaube. Somit stelle das Streitpatent dem
Fachmann in Bezug auf die Inaktivitat des latenten
Harters zwei unterschiedliche Definitionen zur
Verfliigung, so dass ein Verstol gegen das

Klarheitserfordernis nach Artikel 84 EPU vorliege.

Wie jedoch oben ausgefithrt, andert die Streichung
besagter Formulierung nichts an der Definition des
latenten Harters. Somit kann von zwei unterschiedlichen
Definitionen der Inaktivitdt des Harters keine Rede
sein, so dass der Klarheitseinwand des

Beschwerdefihrers ins Leere lauft.

Wahrend der miindlichen Verhandlung wurde vom

Beschwerdefiihrer argumentiert, dass das Merkmal der
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Inaktivitat in Anspruch 1 unklar sei, da nicht deutlich
sei, ob hierunter eine Inaktivitdt wahrend funf
Minuten, ein paar Stunden oder gar Wochen zu verstehen

sei.

Anspruch 1 fordert jedoch neben dem Merkmal der
Inaktivitat (infolge der Definition des Harters als
latenter Harter) zusatzlich eine Lagerstabilitat der
Einkomponentenmasse von mindestens zwei Wochen. Eine
Lagerstabilitat iUber einen bestimmten Zeitraum
impliziert, dass die Einkomponentenmasse wahrend dieses
Zeitraums nicht aushartet. Eine Masse, in der der
Harter in weniger als zwei Wochen, beispielsweise in
finf Minuten oder ein paar Stunden, aktiv wird und
damit die Masse aushartet, besdle daher eine
Lagerstabilitat von weniger als zwei Wochen. Somit
setzt die anspruchsgemdle Lagerstabilitat wvon
mindestens zwei Wochen zwingend voraus, dass der Harter
unter Lagerbedingungen fiir mindestens zwei Wochen
inaktiv sein muss. Daher kann auch dieses Argument des

Beschwerdefithrers nicht durchgreifen.

Die Anderungen erfiillen damit die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU.

Ausreichende Offenbarung

Vom Beschwerdefithrer wurde im schriftlichen Verfahren
das oben diskutierte Argument, dass der Fachmann zwei
unterschiedliche Definitionen des latenten Harters
hinsichtlich der Lange der Inaktivitat zur Auswahl
habe, auch zur Begriindung einer unzureichenden

Of fenbarung verwendet. Insbesondere kdnne der Fachmann
die Frage, ob er im verbotenen Schutzbereich der
Anspriiche arbeite oder nicht, nicht beantworten und

dies stelle einen VerstoR gegen Artikel 83 EPU dar.
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Dieses Argument kann aus zweil Grinden nicht
durchgreifen. Erstens liegen, wie oben ausgefihrt,
keine zwei, sich widersprechende Definitionen der
Inaktivitat des latenten Harters vor. Zweitens berihrt
die Frage, ob der Fachmann weil, ob er im verbotenen
Schutzbereich der Anspriiche arbeitet, nicht die
ausreichende Offenbarung, sondern stellt vielmehr auf
das Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPU ab.

Die ausreichende Offenbarung ist daher anzuerkennen.
Zulassung der Dokumente El bis E6 und ES8

Mit Hilfe von El bis E6 und E8 versuchte der
Beschwerdefiihrer zu zeigen, dass der latente Harter in
der Zusammensetzung aus Beispiel 2 des Streitpatents
nicht inaktiv ist und damit nicht die anspruchsgemale
Lagerstabilitat aufweist. Ausgehend hiervon
argumentierte der Beschwerdefiihrer, dass das
Streitpatent dem Fachmann keine Lehre zur Verfligung
stelle, wie er das Beispiel 2 abwandeln misse, um die
anspruchsgemédle Inaktivitat und Lagerstabilitat zu
erhalten. Somit belege der eingereichte Versuch, dass

das Streitpatent unzureichend offenbart sei.

Vom Beschwerdegegner wurde beantragt, El bis E6 und ES8
und das damit zusammenhangende Vorbringen nicht in das

Verfahren zuzulassen.

Vom Beschwerdefithrer wurde bei der Nacharbeitung eine
Mischung aus 73.5 Gew$% der Isocyanatkomponente Voranate®
M580 von Dow und 24.5 Gew% des Harters Ancamine® 2014AS
von AirProducts hergestellt (siehe den die Seiten 1 und
2 des Schreibens vom 17. April 2015 idberbriickenden
Absatz). El, E5 und E6 machen Angaben zu diesen bei der
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Nacharbeitung eingesetzten Rohstoffen. E4 zeigt
Infrarotspektren der eingesetzten

Isocyanatkomponente (A), des eingesetzten Harters (B)
sowie der Mischung der beiden Komponenten nach fiunf
Minuten. Nach Auffassung des Beschwerdefiihrers ist in
dem Infrarotspektrum der Mischung eine in den beiden
Einzelkomponenten nicht auftretende Carbonylbande zu
sehen, die auf die Reaktion zwischen
Isocyanatkomponente und Harter zurickzufihren ist.
Gemahl Beschwerdefilhrer weisen die Infrarotspektren in
E4 somit nach, dass der Harter die von Anspruch 1
geforderte Inaktivitat iUberhaupt nicht aufweist.
SchlieBRlich zeige E3 und E8, dass die Mischung aus
Isocyanatkomponente und Harter gemal Beispiel 2
innerhalb von 2 Wochen eine derart drastische
Viskositdtszunahme aufweise, dass deren Lagerstabilitéat
unter der anspruchsgemaBen Untergrenze von zwei Wochen

liegen miisse.

El bis E6 und E8 und die auf diese Dokumente gestiitzten
Ausfiihrungen zur Nacharbeitung des Beispiels 2 des
Streitpatentes wurden nach der Beschwerdebegrindung,
namlich mit Schreiben vom 17. April 2015 eingereicht.
GemaB Artikel 13(1) VOBK unterliegt es dem Ermessen der
Kammer, ob eine nach Einreichen der
Beschwerdebegriindung gemachte Anderung des Vorbringens
in das Verfahren zugelassen wird. Hierbei ist
beispielsweise auf den Stand des Verfahrens und die

Komplexitdt des neuen Vorbringens abzustellen.

Der Einreichungszeitpunkt (17. April 2015) lag ungeféhr
einen Monat vor der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer. Somit stellt die Einreichung dieser Dokumente
und die damit verbundene Nacharbeitung des Beispiels 2
eine Anderung des Vorbringens zu einem sehr spédten

Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens dar.
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Dieses neue Vorbringen wirft dariiber hinaus neue
komplexe Fragestellungen auf. Es ist beispielsweise
fraglich, ob das Beispiel 2 des Streitpatents korrekt
nachgearbeitet wurde. So addieren sich die bei der
Nachstellung eingesetzten Mengen an Ausgangskomponenten
auf lediglich 98 Gewichtsprozent und es ist unklar,
welche weiteren Komponenten fir die restlichen

2 Gewichtsprozent bei der Nachstellung verwendet
wurden. Insbesondere ist vollig offen, ob es sich bei
diesen 2 Gewichtsprozent um die in Beispiel 2
eingesetzten weiteren Komponenten
(Thixotropierungsmittel und Haftvermittler) oder davon
verschiedene Komponenten handelt oder ob, wie vom
Beschwerdefithrer wahrend der miindlichen Verhandlung
behauptet, diese Komponenten des Beispiels 2 einfach
weggelassen wurden. Ferner wurde bei der Nachstellung
als Polyisocyanat Voranate® M580 von Dow verwendet,
wahrend Beispiel 2 des Streitpatents Desmodur® VL R20
von Bayer MaterialScience einsetzt. Es stellt sich
daher hinsichtlich der Korrektheit der Nacharbeitung
die weitere Frage, ob beide Isocyanatkomponenten
beispielsweise hinsichtlich der Isomerie- und/oder

Polymerisationsgrade identisch sind.

Somit sind die verspatet vorgebrachten Dokumente El1 bis
E6 und E8 und und die diesen Dokumenten
zugrundeliegende Nachstellung des Beispiels 2 allein
unter Berilicksichtigung von Artikel 13 (1) VOBK nicht in

das Verfahren zuzulassen.

Neben Artikel 13(1) VOBK ist fir ein neues Vorbringen
nach der Anberaumung der miindlichen Verhandlung

Artikel 13(3) VOBK zu beriicksichtigen. Insbesondere ist
eine Anderung des Vorbringens dann nicht zuzulassen,

wenn diese Anderung Fragen aufwirft, deren Behandlung
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der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung

der Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Im vorliegenden Fall misste bei Zulassung von El bis E6
und E8 dem Beschwerdegegner Gelegenheit gegeben werden,
die Nachstellung des Beschwerdefiihrers zu wiederholen,
um herauszufinden, weshalb eine vom Streitpatent
abweichende Lagerstabilitat erhalten wurde. Wie wvom
Beschwerdegegner wahrend der miindlichen Verhandlung
ausgefiihrt, wiirde allein die Beschaffung der hierzu
notwendigen Rohstoffe mehr als vier Wochen in Anspruch
nehmen. Somit hédtte die Zulassung der genannten
Dokumente eine Verlegung der miindlichen Verhandlung
notwendig gemacht. Daher sind die Dokumente E1 bis EG6
und E8 und die diesen Dokumenten zugrundeliegende
Nachstellung des Beispiels 2 auch im Hinblick auf
Artikel 13(3) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

Aus diesen Grinden hat die Kammer wahrend der
mindlichen Verhandlung entschieden, die Dokumente E1
bis E6 und E8 und damit einhergehend die diesen
Dokumenten zugrundeliegende Nachstellung des

Beispiels 2 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Neuheit

Vom Beschwerdefithrer wurde die Neuheit ausgehend von D1
angegriffen. Vom Beschwerdegegner wurde in der
Beschwerdeerwiderung ausgefihrt, dass der in der
Beschwerdebegriindung enthaltene Neuheitsangriff auf der
Grundlage der D1 schon an der Zulassigkeit scheitere,
da er nicht ausreichend begriindet sei. Dem kann sich
die Kammer nicht anschlieBen. In der
Beschwerdebegriindung (Seite 5) wurde ausgefiithrt, dass
das Anspruchsmerkmal der Lagerstabilitdt bei der

Neuheitsbetrachtung nicht zu berilicksichtigen sei und
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Beispiel 2 aus D1 (gemeint sein kann nur Beispiel IT)
daher eine neuheitsschadliche Offenbarung flr
Anspruch 1 darstelle. Dies kann nur so verstanden
werden, dass dieses Beispiel der D1 alle verbleibenden
Anspruchsmerkmale offenbart, was wiederum nur
implizieren kann, dass das in Beispiel II eingesetzte
Polyurethanprapolymer nach Auffassung des
Beschwerdefiihrers der anspruchsgeméalen
(Iso)cyanatkomponente (A) und das unbehandelte
o-Tolidin dem anspruchsgemdfen Harter (B) entspricht
(weitere Komponenten werden in Beispiel II nicht
eingesetzt). Das Argument des Beschwerdegegners, dass
der Neuheitsangriff auf der Grundlage der D1 wegen
Unbegriindetheit bereits an der Zuldssigkeit scheitere,

kann daher nicht durchgreifen.

Wahrend der miindlichen Verhandlung wurde das obige
Verstandnis des in der Beschwerdebegriindung enthaltenen
Neuheitsangriffs ausgehend von der D1 durch den

Beschwerdefiihrer bestatigt.

Insbesondere offenbare Beispiel II der D1 eine Mischung
aus einem der anspruchsgemaBen Komponente (A)
entsprechenden Polyurethanprapolymer und dem
anspruchsgemédRlen Harter (B) entsprechenden
unbehandelten o-Tolidin. Es sei zwar richtig, dass im
Beispiel eine Offenzeit ("pot life") wvon
zweidreiviertel bis drei Minuten genannt sei, dies
stelle jedoch kein Unterscheidungsmerkmal dar, da die
anspruchsgemédfle Lagerstabilitdt wegen Unklarheit bei

der Neuheitsbetrachtung nicht zu beriicksichtigen sei.

Diesem Argument kann sich die Beschwerdekammer nicht
anschlieRen. Wie oben ausgefihrt (Punkt 3.2) impliziert
eine Lagerstabilitat idber einen bestimmten Zeitraum,

dass die Einkomponentenmasse wahrend dieses Zeitraums
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nicht aushdrtet. Daher ist nicht ersichtlich, und es
wurden diesbeziiglich auch keine Argumente vom
Beschwerdefihrer vorgebracht, weshalb das Merkmal der
Lagerstabilitat unklar und bei der Neuheitsbetrachtung

nicht zu beriicksichtigen sein soll.

Vom Beschwerdefihrer wurde noch argumentiert, dass die
im Beispiel II der D1 genannte Offenzeit nicht mit

einer Lagerstabilitat gleichzusetzen sei.

Auch dieses Argument ist nicht lberzeugend. Die in
Beispiel II genannte Offenzeit von zweidreiviertel bis
drei Minuten impliziert, dass eine Aushartung bereits
nach Ablauf dieses Zeitraums stattfindet. Somit muss
die Lagerstabilitat in Beispiel II der D1 in diesem
Zeitraum und damit weit unterhalb der anspruchsgemaBen

Untergrenze von zwei Wochen liegen.

Somit ist die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1,
und damit aller weiteren Anspriiche gegeniiber D1

anzuerkennen.

Zulassung des Dokumentes E7

Ausgehend von dem verspatet eingereichten Dokument E7
wurde vom Beschwerdefihrer ein weiterer Neuheitseinwand
vorgetragen. Zusatzlich wurde erstmals die
erfinderische Tatigkeit angegriffen, ebenfalls
ausgehend von dem neu eingereichten Dokument E7. Gemal
Beschwerdefithrer seien diese Angriffe wegen hoher

Relevanz zuzulassen.

Der Neuheitsangriff des Beschwerdefiihrers stitzte sich
auf die Beispiele der E7. So offenbare Beispiel 1 eine
Mischung aus einem NCO-terminierten Prapolymer,

entsprechend der anspruchsgemalen
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(Iso)cyanatkomponente (A) und mit
Polyvinylchloridteilchen beschichtetem
1,12-Dodecandiamin mit einem Schmelzpunkt von 71°C,
entsprechend dem anspruchsgemdfen Harter (B). Dieses
Gemisch weise auch die anspruchsgemédle Lagerstabilitat
auf (Tabelle 1). Der Anteil an NCO-terminiertem
Prépolymer sei mit 90,9 Gewichtsteilen zwar knapp
auBerhalb des anspruchsgemdBen Bereiches, dennoch sei
dieser Wert bei der Beurteilung der Neuheit in Betracht
zu ziehen. Insbesondere sei zu beriicksichtigen, dass
der beanspruchte Bereich von 1-90 Gew% sehr breit
gefasst sei und der in E7 offenbarte Wert um lediglich
1% vom beanspruchten Bereich abweiche. Ferner werde ein
anspruchsgemédler Anteil an Komponente (A) in anderen

Beispielen der E7 offenbart.

Selbst wenn der Anteil an Komponente (A) ein
Unterscheidungsmerkmal darstelle, sei die erfinderische
Tatigkeit zu verneinen. Dieser Unterschied bewirke
keinen technischen Effekt. Die Wahl der
anspruchsgemalen Gewichtsteile an Isocyanatkomponente
ldgen im Rahmen dessen, was der Fachmann routinemaBig
tun wirde und kdénne dem beanspruchten Gegenstand keine

erfinderische Tatigkeit gegenitiber E7 verleihen.

Analog zu der Zulassung der Dokumente E1 bis E6 und ES8
ist hinsichtlich der Zulassung von E7 Artikel 13 (1)
VOBK zu beriicksichtigen.

In gleicher Weise wie die Dokumente E1 bis E6 und E8
erfolgte die Einreichung von E7 zu einem extrem spaten
Verfahrenszeitpunkt, nédmlich mit Schreiben wvom

17. April 2015, d.h. ungefahr einen Monat vor der

miindlichen Verhandlung.
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Ferner stellt sich die Neuheitsbetrachtung gegeniiber E7
nicht so einfach dar wie vom Beschwerdefiihrer
vorgebracht. Insbesondere ist hinsichtlich der Neuheit
nicht nur relevant, ob der Anteil an Komponente (A) ein
Unterscheidungsmerkmal darstellt. Vielmehr sind

zahlreiche weitere Fragen von Belang:

So wird in keinem der Beispiele die Temperatur genannt,
bei der der Harter aktiv wird, so dass vollig offen
ist, ob diese Temperatur im anspruchsgemalBen Bereich
von 80-160°C liegt. Betrachtet man das vom
Beschwerdefilthrer insbesondere angezogene Beispiel 1 der
E7, so ladsst der dort angegebene Schmelzpunkt von 71°C
wenn Uberhaupt, nur die Annahme zu, dass eine
Aktivierung bei dieser Temperatur, und damit unterhalb
der anspruchsgemalben Untergrenze stattfindet. Eine
anspruchsgemaRle Aktivierungstemperatur kann
moglicherweise fir das Beispiel 5 angenommen werden,
bei dem ein Harter mit einer Schmelztemperatur von 91°C
(Zubereitung 4) eingesetzt wird. Jedoch liegt auch fir
dieses Beispiel der Anteil an Komponente (A) mit 90,9
Gewichtsteilen auBerhalb des anspruchsgemdB geforderten
Bereiches. Ferner wird bei der Herstellung des Harters
(Zubereitung 4) das Losungsmittel n-Hexan eingesetzt,
so dass dieses Beispiel die Frage aufwirft, ob das

Anspruchsmerkmal der Losungsmittelfreiheit erfiillt ist.

Dariliber hinaus entsteht die Frage, ob das
Polyvinylchlorid, mit dem der Diaminhédrter des
Beispiels 1 beschichtet ist, und der bei der Aushartung
freigesetzt wird, als Spaltungsprodukt im Sinne des
Anspruchs 1 anzusehen ist. In diesem Fall wirde dies
ein weiteres Unterscheidungsmerkmal darstellen, da die
Freisetzung solcher Spaltungsprodukte von Anspruch 1

ausgeschlossen ist.
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Hinsichtlich des Angriffes auf die erfinderische
Tatigkeit stellt sich in gleicher Weise wie flir den
Neuheitsangriff die Frage, ob die oben diskutierten
Anspruchsmerkmale (Anteil an Komponente (A),
Aktivierungstemperatur, Losungsmittelfreiheit und
Ausschluss der Freisetzung von Spaltungsprodukten)
Unterscheidungsmerkmale darstellen. Zusatzlich ergibt
sich die Frage, inwieweit etwaige
Unterscheidungsmerkmale zur erfinderischen Tatigkeit

beitragen konnen.

Aus diesen Grinden wurde von der Kammer wahrend der
mindlichen Verhandlung entschieden, E7 gemdB dem Antrag
des Beschwerdegegners nicht in das Verfahren zuzulassen
(Artikel 13(1) VOBK).

Erfinderische Tatigkeit

Der einzige im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Einwand
hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit beruhte auf
dem Dokument E7, welches nicht in das Verfahren
zugelassen wurde. Daher war die erfinderische Tatigkeit

nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.



- 28 - T 0816/13

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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