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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Beschwerdefilhrerin (Einsprechende 2)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, die Einspriiche gegen das
Europédische Patent Nr. EP-B-2 341 881 unter Artikel

101 (2) EPU zuriickzuweisen.

Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel

100 (a) EPU wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU)
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel

56 EPU) sowie unter Artikel 100 (b) EPU wegen mangelnder
Ausfihrbarkeit (Artikel 83 EPU) angegriffen worden.

Die unabhdngigen Anspriiche des Streitpatents lauten wie

folgt:

Anspruch 1:
"Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender

Polymerpartikel, umfassend

1) die Neutralisation mindestens eines ethylenisch
ungesdttigten, sduregruppentragenden Monomers mit einer
Base bis zu einem Neutralisationsgrad von 40 bis

70 mol-%, wobeili die Base weniger als 0,0005 Gew.-%
EFisenionen enthdlt und die zur FOrderung der Base
verwendeten Leitungen aus Edelstahl und/oder einem

polymeren Material sind,

ii) Polymerisation des neutralisierten Monomers 1in
Gegenwart mindestens eines Vernetzers und mindestens
eines Initiators, wobel der Initiator im Wesentlichen

frei von Eisenionen 1ist,
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iii) Trocknung des erhaltenen Polymergels,

iv) Zerkleinerung des getrockneten Polymergels zu

Polymerpartikeln,

v) Klassierung der erhaltenen Polymerpartikel und

vi) optional Oberfldchennachvernetzung der klassierten

Polymerpartikel,

wobeli die Polymerpartikel mit 0,01 bis 1 Gew.-%
mindestens eines kondensierten und/oder eines

hydrolysierbaren Tannins beschichtet werden."

Anspruch 7
"Wasserabsorbierende Polymerpartikel, erhdltlich durch
Polymerisation einer wdssrigen Monomerldsung oder -

Suspension, enthaltend

a) mindestens ein ethylenisch ungesdttigtes,
sduregruppentragendes Monomer, wobei die Sduregruppen

zu 40 bis 70 mol-% neutralisiert sind,

b) mindestens einen Vernetzer und

c) mindestens einen Initiator,

wobeli die Polymerpartikel weniger als 0,001 Gew.-%
Eisenionen enthalten und mit 0,01 bis 1 Gew.-%
mindestens eines kondensierten und/oder eines
hydrolysierbaren Tannins beschichtet sind, wobeil das
Gewichtsverhdltnis von Eisenionen zu kondensierten und/

oder hydrolysierbaren Tannin weniger als 0,02 betrdgt."
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Anspruch 16:
"Hygieneartikel, enthaltend Polymerpartikel gemdl einem

der Anspriiche 7-15".

Von den im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
zitierten Dokumenten sind folgende flir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D2 JP11-116829 mit eingereichter Ubersetzung

D13 Merck Index, 12th ed. 1996, p. 9221 "Tannic
Acid"

D14 "Encyclopedic Dictionary of Chemistry 5" mit

eingereichter teilweiser Ubersetzung "Tannin,
Tannic Acid"
D15 Brochure "Tannic Acid" by Fuji mit

eingereichter teilweiser Ubersetzung

D22 F. L. Buchholz, A. T Graham (ed.), "Modern
Superabsorbent Technology", Wiley-VCH, New
York 1998

D30 ROmpps Chemie-Lexikon, Achte Auflage,

Franckh'sche Verlagshandlung 1988, Seite
4121, "Tannine"

D39 R. D. Lillie, "A Histochemical Reaction from
1807: Iron Tannin", Journal of Histochemistry
and Cytochemistry, 1972, Vol. 20(4), 295-296

D40 J. Logan, "Tannic Acid treatment", CCI Notes
9/5, 1989
D41 A. Dacosta et al., "Scanning electron

microscopic characterization of iron-gall
inks from different tannin sources -
applications for cultural heritage", Chemical
Technology Vol. 8, No.4, 2014
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D48 F. L. Buchholz , N. A. Peppas (ed.);
Superabsorbent Polymers, ACS Symposium Series
573, Washington 1994, Chapter 2 "Preparation
Methods of Superabsorbent Polyacrylates"

D52 Versuchsbericht von Dr. Asif Stdckel-Karim
vom 08.04.2016
n054" WO02006/109845

*: Nummerierung gemal der konsolidierten Liste, zur
elektronischen Akte am 7. Mai 2020; das Dokument wird
von der Beschwerdefiihrerin in der Beschwerdebegriindung
als D53, D56 und D52 bezeichnet.

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, die beanspruchten
wasserabsorbierenden Polymerpartikel seien ausreichend
offenbart worden, ebenso wie das Verfahren zu deren
Herstellung und die daraus hergestellten
Hygieneartikel. Neuheit gegeniiber D1-D4 sei gegeben, da
diese Dokumente insbesondere nicht den beanspruchten
niedrigen Gehalt an Eisenionen offenbarten, auch nicht
implizit. Ausgehend von D2 sei der Gegenstand der
Anspriche auch durch Kombination mit den Dokumenten
D13-D15, D22, D30, D39 oder D40 nicht nahegelegt. Die
in D52 enthaltenen Testdaten wurden als Bestatigung

dafur angefuhrt.

Die Beschwerdefilhrerin brachte in ihrer

Beschwerdebegrindung ihre Ansicht zum Ausdruck, die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit durch die
Einspruchsabteilung sei fehlerhaft. Der Inhalt der
Anspriche sei aus dem Stand der Technik nahegelegt.

Ausfihrbarkeit und Neuheit wurden nicht angegriffen.
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Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben

und das Patent zu widerrufen.

Mindliche Verhandlung (Artikel 116 EPU) wurde nicht
beantragt.

Die Beschwerdegegnerin verteidigt in der Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindung die Entscheidung der

Einspruchsabteilung.

Sie beantragt, die Beschwerde zurickzuweisen. Im Zuge
dessen beantragt sie, das von der Beschwerdefiihrerin
mit der Beschwerdebegriindung eingereichte Dokument A054
nicht ins Verfahren zuzulassen. Sie beantragt auberdem,
eine miindliche Verhandlung anzuberaumen, falls die
Kammer nicht auf Zurickweisung der Beschwerde

entscheidet.

Die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) hat
im Beschwerdeverfahren weder Antradge gestellt noch

Eingaben gemacht.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Weder die Beschwerdefiihrerin noch die weitere
Verfahrensbeteiligte haben einen Antrag auf miindliche

Verhandlung gestellt. Die Beschwerdegegnerin hat einen



- 6 - T 0487/18

solchen Antrag nur hilfsweise gestellt, falls die
Kammer die Beschwerde nicht zurickzuweisen
beabsichtigt. Die Kammer selbst hadlt die Anberaumung
einer mindlichen Verhandlung nicht fir sachdienlich
(Artikel 116 (1) EPU).

Die vorliegende Entscheidung beruht auf Grinden, die in
der angefochtenen Entscheidung und in den Eingaben der
Parteien im Beschwerdeverfahren diskutiert wurden und
zu denen sich die Parteien duBern konnten. Rechtliches
Gehdr gemdB Artikel 113 EPU ist daher fiur alle Parteien
auch ohne das Abhalten einer mindlichen Verhandlung

gewahrt.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Einziger Streitpunkt im Verfahren ist die Frage, ob der
Inhalt der Patentanspriiche auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht oder nicht.

Die Patentanspriiche richten sich auf ein Verfahren zur
Herstellung von tanninbeschichteten Polymerpartikeln
und die entsprechend erhaltenen Produkte.
Charakteristisches Merkmal der beanspruchten Produkte
sind niedrige Gehalte an Eisenionen, die durch die im
Verfahrensanspruch verlangte Verwendung von weitgehend
eisenfreier Natronlauge und eisenfreien
Polymerisationsinitiatoren sowie die Verwendung von
Edelstahl- oder Polymerrohren zum Natronlaugetransport
erreicht werden. Dies soll einer Verfarbung der
Polymerpartikel entgegenwirken, siehe Absatz [0026] der
Patentschrift.

Die Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen

Entscheidung ausgehend von D2 als nachstem Stand der
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Technik das Vorliegen einer erfinderische Tatigkeit

bejaht, siehe Punkt 14 der angefochtenen Entscheidung.

In der Beschwerdeschrift bezieht sich die
Beschwerdefiithrerin ausschlieflich auf den
Verfahrensanspruch 1 (Punkt 14.2 der angefochtenen
Entscheidung); fir den Produktanspruch 7 (Punkt 14.2
der angefochtenen Entscheidung) werden keine separaten
Argumente vorgebracht. Daher wird im folgenden auf den

Produktanspruch nicht naher eingegangen.

Die Kammer halt die Begrindung der Einspruchsabteilung
fir zutreffend, auch unter Berilicksichtigung der von der
Beschwerdefiithrerin vorgebrachten Argumente. Die Grinde

dafliir werden im Folgenden ausgefihrt.

Den nachsten Stand der Technik bildet D2. D2 offenbart
superabsorbierende Polymerpartikel, die zur

Geruchsbindung mit Tanninen beschichtet sind.

Der Unterschied von Anspruch 1 des vorliegenden Patents
im Vergleich zu D2 liegt darin, dass im beanspruchten
Verfahren die zur Neutralisation verwendete Base einen
Eisengehalt von unter 5 ppm aufweist und dass zu deren
Forderung Leitungen aus Edelstahl oder

Polymermaterialien verwendet werden.

Diese MaBnahmen fiihren dazu, dass einer Verfarbung der

Polymerpartikel entgegengewirkt wird.

Die zu ldsende technische Aufgabe bestand daher darin,
ausgehend von D2 tanninhaltige Superabsorber vor

Verfarbung zu bewahren.

Dies alles wurde von der Einspruchsabteilung in der

angefochtenen Entscheidung so festgehalten und ist
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zwischen den Parteien unstrittig. Insbesondere schlielt
sich die Beschwerdefihrerin dem an (siehe Punkt I der
Beschwerdebegrindung) . Daher eribrigen sich weitere

Ausfihrungen hierzu.

Zur Losung der Aufgabe wird im beanspruchten Verfahren
Natronlauge mit einem Eisengehalt von <5 ppm sowie
Edelstahl- oder Polymerrohre zu deren Forderung

verwendet.

Die Beschwerdefiihrerin hat nicht explizit bestritten,
dass die Aufgabe durch diese MaBnahmen geldst wird. Sie
hat allerdings argumentiert, dass ein Unterschied
zwischen der Verwendung von Rohren aus (nicht
rostfreiem) Schwarzstahl und solchen aus Edelstahl
nicht belegt sei. Die Auswahl des Rohrmaterials, wie in
Anspruch 1 verlangt, sei daher willkiUrlich. Dabei wurde
auf den Versuchbericht D52 verwiesen, der im
Einspruchsverfahren von der jetzigen Beschwerdegegnerin

eingereicht wurde.

Im Versuchsbericht D52 wird eisenfreie Natronlauge
sowohl mit Schwarzstahl als auch mit Edelstahl in
Kontakt gebracht. Es stellt sich heraus, dass, obwohl
die Konzentration der Eisenionen in beiden Fallen

<5 ppm betrdgt, die Verwendung der mit Schwarzstahl in
Kontakt gekommenen Lauge im beanspruchten Verfahren zu
Verfarbungen der Polymerpartikel fihrt. Bei der mit
Edelstahl in Kontakt gekommenen Losung ist dies nicht
der Fall. Die Einspruchsabteilung sowie die
Beschwerdegegnerin sehen dies als Bewels, dass nicht
allein die im Anspruch definierte Konzentration wvon
Eisenionen, sondern auch die im Anspruch definierte
Auswahl des Materials der Rohrleitungen entscheidend

ist.
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Die Kammer schlieBt sich dem an. Die Beschwerdefithrerin
hat vorgebracht, die genauen Eisengehalte der L&sungen
seien aus D52 nicht bekannt und es sei mdglich, dass
die mit Schwarzstahl in Kontakt gekommene L&sung mehr
Eisenionen enthalt. Dieses Argument ist allerdings
nicht als Begrindung fir die behauptete Willkir in der
Materialauswahl geeignet. D52 zeigt, dass eine
Kombination von Eisengehalten <5 ppm mit der Verwendung
von Edelstahl das technische Problem 16st, wohingegen
die Bedingung des Eisengehalts <5 ppm alleine nicht

dafiir ausreicht.

Die oben definierte technische Aufgabe wird daher durch

das beanspruchte Verfahren gelost.

Die Beschwerdefiihrerin halt die in der angefochtenen
Entscheidung vertretene Auffassung, diese L&sung der
technischen Aufgabe beruhe auf erfinderischer
Tatigkeit, fiur falsch. Threr Ansicht nach ware der
Fachmann ausgehend von D2 durch verschiedene Dokumente
im Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun auf die
beanspruchte Losung gekommen. Dazu wurden verschiedene

Argumentationslinien vorgebracht.

D2 in Kombination mit D13-D15, D30, D39-D41

(Eisengallustinten)

Es ist bekannt, dass tanninhaltige Losungen mit
Eisenionen dunkle Niederschldge bilden. Dieses Wissen
wird seit Jahrhunderten zur Herstellung sogenannter

Eisengallustinten verwendet.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, insbesondere D13
und D30 als Fachlexika seien dem Fachmann wohlbekannt.
Ein Fachmann hatte daher die Farbreaktion von Tanninen

mit Eisenionen gekannt. Auch aus der Produktbroschiire
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D15 hatte ein Fachmann schon beim Einkauf der
Chemikalien zur Nacharbeitung des nadchsten Standes der
Technik (D2) bemerkt, dass Tannine mit Eisenionen eine
dunkle Farbung ergeben. Die genaue Obergrenze konne der
Fachmann dann durch Routineversuche ermitteln. Die
Verwendung von rostfreien Edelstahl- oder
Kunststoffleitungen sei technisch alternativlos und

daher selbstverstandlich.

Die Kammer ist allerdings mit der Einspruchsabteilung
der Meinung, ein Fachmann hatte ausgehend von D2 nicht
ohne erfinderisches Zutun zur beanspruchten Losung des
Problems gefunden. Selbst, wenn man der
Beschwerdefilhrerin insoweit folgt und annimmt, der
Fachmann habe von der Existenz der Farbreaktion gewusst
(D13, D15, D30), so legt doch der Stand der Technik
weder eisenfreies Arbeiten noch die dazu vorgenommenen
MaBnahmen nahe. D2 selbst schlédgt explizit die
Verwendung von Eisenionen zur Oberfladchenvernetzung der
tanninbeschichteten Polymerpartikel vor (siehe Absatz
[0019]), ohne dabei auf eventuelle Nachteile in Bezug
auf den Farbeindruck hinzuweisen. Die
Beschwerdefiithrerin konnte auf keine Offenbarung
verweisen, die durch Eisen verursachte Verfarbungen
tanninhaltiger Materialien im angegebenen
Konzentrationsbereich betrifft, umso weniger
Offenbarungen, die zusatzlich die Verwendung von
Edelstahl- oder Polymerrohren zur Forderung wvon
eisenfreier Natronlauge erwahnen. Zwar wurde
vorgebracht, die Verwendung solcher Rohre sei
alternativlos; es wurde allerdings auf kein Dokument
verwiesen, in dem solche Rohre verwendet werden,
geschweige denn im hier vorliegenden Zusammenhang. Dass
eine Kombination dieser MaBnahmen zu Farbstabilitat der

tanninbeschichteten Polymerpartikel fiihren wiirden, war
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fir den Fachmann den zitierten Dokumenten demnach nicht

zUu entnehmen.

D2 in Kombination mit D22 (allgemeines Fachwissen zu

Superabsorbern)

D22 ist ein Auszug aus einem Buch zur Technologie von
Superabsorbern. D22 beschreibt in dem Seite 71 und 72
ibergreifenden Absatz, dass Eisen als Verunreinigung in
der als Monomer in der Polymerisation verwendeten
Acrylsaure unerwlinschte Wirkungen wahrend der
Polymerisation haben kann, die sich in der Qualitat des
Endprodukts widerspiegeln. Diese Probleme traten

bereits beim Vorhandensein sehr geringer Mengen auf.

Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, dass bereits
aus diesem Grund ein Fachmann bestrebt gewesen ware,
den Eisengehalt mdglichst niedrig zu halten; dieses
Bestreben ginge konform mit dem Wissen um die farbende

Wirkung von Eisengallustinten.

D22 erlautert die nachteilige Wirkung eines
schwankenden Gehalts an Eisenionen auf die
Polymerisation, da diese katalytisch aktiv sind. Wie
von der Beschwerdegegnerin richtigerweise angefihrt,
ist dies auch aus anderen Dokumenten bekannt,
beispielsweise aus dem Ubersichtsartikel D48 (siehe
Seite 32, zweiter Absatz). Wie dort erklart ist, wird
variablen und daher unkontrollierbaren Konzentrationen
von katalytisch aktiven Eisenionen idblicherweise durch
den Einsatz von Chelatbildnern entgegengewirkt, d. h.
die Eisenionen werden maskiert. Ein Fachmann findet
hier weder Hinweise auf die maximal tolerierbare
Konzentration von Eisenionen in der zur Neutralisation
verwendeten Natronlauge, noch zur Verwendung bestimmter

Materialien zu deren Transport, noch zur Frage der
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Verfarbung der Produkte. D22 und D48 befassen sich an
den angegebenen Stellen auch nicht mit Verunreinigungen
in der Natronlauge, sondern mit Verunreinigungen in der
als Monomer verwendeten Acrylsdure (D22) bzw. des als

Losungsmittel verwendeten Wassers (D48).

Auch in Zusammenschau mit dem Wissen um die farbende
Wirkung von Eisengallustinten fiuhrt das allgemeine
Fachwissen lber Superabsorber den Fachmann ausgehend

von D2 daher nicht zum beanspruchten Verfahren.

Rickschauende Betrachtungsweise

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung
ausgefihrt, die Ansicht, dass das Wissen lber
Eisengallustinten automatisch zur Erfindung fihren
wlirde, entspringe einer riickschauenden
Betrachtungsweise (Punkt 14.2.8). Die
Beschwerdefihrerin bestreitet dies und hat hierzu
vorgetragen, eine rickschauende Betrachtungsweise liege
nur dann vor, wenn Fachwissen bei der Bewertung einer
Erfindung in Betracht gezogen werde, das erst nach der
Erfindung entstanden ist. Dies sei vorliegend nicht der
Fall, da das Fachwissen Uber Eisengallustinten zum

Anmeldezeitpunkt bereits bekannt war.

Die Kammer kann der von der Beschwerdefilthrerin
gegebenen Definition einer rickschauenden
Betrachtungsweise nicht zustimmen. Die
Einspruchsabteilung hat in ihrer Begriundung klar zum
Ausdruck gebracht, und die Kammer schlieRt sich dem an,
dass eine rilckschauende Betrachtungsweise dann
vorliegt, wenn die Kenntnis der Erfindung eine zum
Zeitpunkt der Anmeldung nicht naheliegende Erfindung
als naheliegend erscheinen lasst. Im vorliegenden Fall

mag es in Kenntnis der Erfindung nahegelegen haben, im
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beanspruchten Verfahren im wesentlichen eisenfreie
Natronlauge zu verwenden, um eine Verfarbung der
tanninbeschichteten Polymerpartikel zu vermeiden. Zum
Zeitpunkt der Anmeldung des vorliegenden Patents und
ausgehend von D2 war dies jedoch aus den oben

ausgefiihrten Griinden nicht der Fall.

Das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren beruht somit

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zulassung von A054 ins Beschwerdeverfahren

A054 wurde von der Beschwerdefithrerin mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht. Gemal Artikel

12(4) VOBK 2007, der hier wegen der
Ubergangsbestimmungen des Artikels 25 VOBK 2020
einschlagig ist, liegt es im Ermessen der Kammer,
dieses Dokument vom Verfahren auszuschlieBen, falls es
bereits im Einspruchsverfahren hdtte eingereicht werden

kdonnen.

Die Beschwerdefiihrerin hat angefiihrt, es sei erst aus
der Begrindung der Einspruchsentscheidung ersichtlich
gewesen, dass Dokumente flir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit relevant sind, die sowohl
einen geringen Eisengehalt, als auch die damit
verbundene Farbwirkung zum Gegenstand haben. Eine
Recherche nach solchen Dokumenten habe daher nicht zu
einem friheren Zeitpunkt stattfinden k&nnen, zumal die
Beschwerdefiithrerin davon ausgegangen sei, das im
Einspruchsverfahren vorgebrachte Material sei flir einen

Widerruf des Patents bereits ausreichend.
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Diese Begriindung vermag die Kammer nicht zu iberzeugen.
Die Beschwerdegegnerin hat mit Recht angemerkt, dass
die Frage der Kontrolle des Eisengehalts und der damit
verbundenen Verringerung der Verfarbungsneigung der
tanninbeschichteten Polymerpartikel bereits in der
Patentschrift behandelt wird (Absatz [0026]). Eine
Recherche nach Dokumenten, die sich mit diesem
erfindungswesentlichen Problem beschaftigen, hatte
daher bereits spatestens nach der Erteilung des Patents
durchgefihrt werden kdonnen bzw. sollen und
entsprechende Dokumente waren zu Beginn des
Einspruchsverfahrens einzureichen gewesen. Dass die
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidungsbegriindung
den Argumenten der Patentinhaberin folgt, ist
jedenfalls keine Rechtfertigung, eine solche Recherche
erst nach Abschluss des Einspruchsverfahrens

durchzufihren.

Im Ubrigen beschaftigt sich A054 weder mit
tanninhaltigen Polymeren, noch mit der Auswahl von
Materialien fir Rohrleitungen zur Fdrderung von
Natronlauge und geht daher ohnehin nicht tber die

bereits im Verfahren befindlichen Dokumente hinaus.

A054 wird daher unter Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht ins

Beschwerdeverfahren zugelassen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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