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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent EP 2 942 336 Bl

zurlickzuweilsen.

Das Streitpatent bezieht sich auf Wasserglas-Kleber.

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"1. EFin Kleber, bestehend aus einer wdssrigen
Zusammensetzung, zur Behandlung von Oberfldchen, die
wdssrige Zusammensetzung enthaltend

- mindestens 50 Gew.?% Wasser;

- 0,1 bis 4,0 Gew. % Wasserglas;,

- 0,1 bis 7,0 Gew.$% Gesamtmenge an Stdrke und/oder
Stédrke-Derivaten;

- 0 bis 15 Gew.$% Fiillstoffe;

- Polymerbindemittel ausgewdhlt aus Acrylat-, Styrol-,
Vinylacetat-, Vinylpropionat- und/oder Urethanhomo-

oder copolymer oder eine beliebige Mischung hiervon,

wobel sich die Mengenangaben von Wasserglas, Stdrke
und/oder Stdrke-Derivaten und den Fiillstoffen auf den
in der wdssrigen Zusammensetzung enthaltenen Feststoff

der jeweiligen Substanz bezieht."

Die abhédngigen Anspriiche 2-11 betreffen bevorzugte
Ausfihrungsformen. Anspruch 12 und der davon abhédngige
Anspruch 13 betreffen die Verwendung des Klebers gemél

einem der vorangegangenen Anspruche.

Die folgenden Dokumente sind hier von Relevanz:
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El DE 100 01 831 Al (16. August 2001)

E3 EP 2 589 579 Al (8. Mai 2013)

E4 DE 102 12 183 Al (10. Oktober 2002)

E5 DE 10 2011 084 048 Al (11. April 2013)

E10 Produktdatenblatt zu "Amylotex* 8100", Ashland,
2012

E11 WO 2009/065159 Al (28. Mai 2009)

E12 Roland Baumstark/Manfred Schwartz, Dispersionen

fir Bautenfarben, Acrylatsysteme in Theorie und
Praxis, 2001, ISBN 3-87870-720-7
Seite 274

E13 Johan Bieleman, Lackadditive, Wiley-VCH, 1998,
ISBN 3-527-28819-8
Kapitel 3.2.0.1 "Organische Verdickungsmittel
fir Anstrichstoffe auf Wasserbasis"

E21 Versuchsbericht der Beschwerdefihrerin,

eingereicht mit der Beschwerdebegriindung

Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) erhob in ihrer
Beschwerde Beanstandungen unter den Artikeln 100 b)
unter 100 a) EPU, wobei sie insbesondere mangelnde
Neuheit im Hinblick auf E1 und mangelnde erfinderische
Tatigkeit ausgehend von E3 beanstandete. Sie berief
sich u.a. auf ihren Versuchsbericht E21. In einer
weiteren Eingabe (28. Juli 2022) fihrte sie aus, warum
auch das Dokument El1 den beanspruchten Gegenstand

nahelege.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) verteidigte
das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag)
und hielt zudem den bereits vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrag 1 aufrecht. Mit einer
weiteren Eingabe (22. Juli 2022), nach Erhalt der
Ladung zur mindlichen Verhandlung und der vorlaufigen

Meinung der Kammer (Artikel 15(1) VOBK 2020), legte sie
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u.a. einen Versuchsbericht P6' vor und reichte neue
Hilfsantrdge 1-3 ein, die den vorherigen Hilfsantrag

ersetzten.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdefilthrerin

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Berilicksichtigung von P6'

Der Versuchsbericht P6' sei nicht zu berilicksichtigen.
Die in E21 beschriebenen Versuche seien bereits im
Einspruchsverfahren behandelt worden, so dass die
Beschwerdegegnerin eventuelle Gegenversuche bereits im
Einspruchsverfahren hatte vorlegen missen. In E21 sei
im Vergleich zum Einspruchsverfahren zwar eine
Erganzung aufgenommen worden, diese bekraftige aber
lediglich, was bereits im Einspruchsverfahren
vorgetragen worden sei. Ferner habe die Beschwerde-
fiihrerin in der Kirze der Zeit keine Mdglichkeit
gehabt, auf die Gegenversuche zu reagieren, da ein
unabhingiges Institut mit der Uberpriifung beauftragt
hatte werden miissen. Die Gegenversuche P6' seien auch
inhaltlich zu beanstanden, da nicht dieselben
Einsatzstoffe wie in E21 verwendet worden seien, obwohl

es sich um auf dem Markt erhaltliche Produkte handle.

Mangelnde Ausfihrbarkeit

Die Verwendung des Begriffs "Stdrke-Derivat" im
Streitpatent entspreche nicht der Ublichen Bedeutung
des Begriffs. Dies sei nicht lediglich ein
Klarheitsproblem, da der Anspruch somit jegliche
modifizierten Stédrken, sowie Jjegliche Starke-Derivate
einschlieBlich Starke-Abbauprodukte umfasse. Jedoch
lieBe sich nicht mit samtlichen Starken und Starke-

Derivaten eine hinreichende Klebkraftwirkung
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einstellen. Dies gelte insbesondere fir die
Hydroxypropylstdrke Amylotex 8100, wie in E21 gezeigt.
Zudem gebe die Beschwerdegegnerin selbst an, dass
zwischen Starke bzw. Stadrke-Derivaten mit Kleber-
eigenschaften und anderen zu unterscheiden sei (P6',
letzter Absatz), und somit nicht samtliche Starken und
Starke-Derivate als Kleber geeignet seien. Die
Fachperson milsse somit ein Forschungsprogramm
anstrengen, um geeignete Zusammensetzungen aufzufinden,

was einen unzumutbaren Aufwand bedeute.

Fehlende Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde durch EI
vorweggenommen. Die in El1 offenbarten Mengen bzw.
Mengenbereiche fielen in die in Anspruch 1 aufgefihrten
Bereiche. Die Menge von 0.5 - 3 Gew.% Alkalioxid (Seite
2, Zeile 53) impliziere einen Wasserglasgehalt im
beanspruchten Bereich. El offenbare auch einen
Fillstoffanteil von 10-45 Gew.% (Seite 3, Zeile 42),
eine Menge an Polysaccharid von 0,1-5 Gew.% (Seite 3,
Zeilen 60-63), einen Wassergehalt von 50 Gew.% (Seite
4, Zeile 5) sowie eine Dispersion von Polymeren wie
Butylacrylat-Methylmethacrylat-Copolymer oder Styrol-
Acrylat-Copolymer (Seite 3, Zeilen 52-53). Die
Fachperson wiirde den Begriff "Polysaccharide" in E1
(Seite 3, Zeilen 62-63) unweigerlich als Starke-
Derivate lesen. So seien zwel Gruppen von
Polysaccharidverdickern zu unterscheiden, namlich
Cellulosederivate und Starkederivate. Da El neben Poly-
sacchariden ausdriicklich Celluloseether nenne, kdnne
sich der Begriff "Polysaccharide" in El1 nur auf
Starkederivate beziehen. Diese Einteilung ergebe sich
auch aus der anderen chemischen Struktur von
Celluloseethern und Xanthan (p-1,4-verknupfte D-

Glucoseeinheiten) im Unterschied zu Stéarke.
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Mangelnde erfinderische Tdtigkeit

E3 sei nadchstliegender Stand der Technik. In Absatz
[0032] werde eine relevante Zusammensetzung offenbart.
E3 beschreibe eine gute Haftung (insbesondere Absatze
[0003], [0024], [0028] und [0033]) und somit
Klebephdnomene. Die zu ldsende objektive Aufgabe sei
lediglich das Bereitstellen einer Alternative. Die
Fachperson wiirde im Lichte der Lehre von E3 als
Verdickungsmittel modifizierte Stédrke wadhlen (Absatz
[0020]) . Hierzu wirde sie auch durch die Lehre der
Dokumente E10, E11, E4 und E5 angeleitet.

Alternativ kdénne E1 als nachstliegender Stand der
Technik angesehen werde. El betrachte ebenfalls die
Haftung und damit Klebephdnomene der Beschichtung. Die
technische Aufgabe sei lediglich das Bereitstellen
einer weiteren wassrigen Zusammensetzung. Es sei
naheliegend, als Polysaccharid Starke oder ein Starke-
Derivat zu verwenden. Dies entspreche dem allgemeinen
Fachwissen, wie durch E12 und E13 belegt, und werde
dariber hinaus durch die Lehre von E3, E4, E10 und E11l
nahegelegt.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Berilicksichtigung von P6'

Die vorlaufige Meinung der Kammer sei der Anlass
gewesen, den Versuchsbericht P6' vorzulegen. Dieser sei
von erheblicher Relevanz und wlirde die aufgeworfenen
Fragen vollstandig beantworten. Ferner stelle P6' die
Beschwerdefihrerin vor keine Schwierigkeiten, da es

sich lediglich um eine Nacharbeitung der von der
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Beschwerdefihrerin selbst vorgelegten Versuche handle,
erganzt um Klebeversuche. Zudem hatte die
Beschwerdefihrerin ihrerseits friher auf das Einreichen

von P6' reagieren missen.

Ausreichende Offenbarung

Der Begriff "Starke-Derivat" sei fachiblich. Das
Streitpatent nenne mégliche Starke-Derivate und gebe
ferner ein Ausfihrungsbeispiel. Es sei allgemeines
Fachwissen, welche als Starke-Kleber und somit als
Klebekomponente geeignet seien; sollten in Einzelfdllen
Zweifel bestehen, konne die Fachperson dies leicht
Uberprifen. Die Dunnflissigkeit eines Klebers sei per
se kein Indiz fir dessen Brauchbarkeit. Die Fachperson
wirde die Viskositat bei Bedarf routinemalRig durch
Zugabe eines Verdickers einstellen. Selbst der
dinnflissige Kleber gemadl E21 sei ein funktionsfahiger

Kleber, wie P6' belege.

Neuheit und erfinderische Tadtigkeit

El fehle es nicht nur an einer eindeutigen und
unmittelbaren Offenbarung von Starke als Komponente der
Zusammensetzung, sondern auch der beanspruchten

Mengenverhaltnisse.

E3 offenbare keinen Kleber, sondern insbesondere in
Absatz [0032] eine Farbe. Ausgehend von E3 habe die
Fachperson keinen Anlass, modifizierte Stéadrke als
Verdicker und noch weniger als Klebekomponente

einzusetzen.

Auch ausgehend von E1 habe die Fachperson keinen
Anlass, aus der uniUberschaubaren Anzahl verschiedener

Polysaccharide Starke oder Starke-Derivate auszuwahlen.
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IX. Die Beschwerdefilhrerin beantragt, das Patent unter
Aufhebung und Abadnderung der angefochtenen Entscheidung

zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zurlickzuweisen,
hilfsweise das Patent auf Grundlage eines der

Hilfsantrdage 1-3 vom 22. Juli 2022 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag (Streitpatent in der erteilten Fassung)

1. Artikel 13(2) VOBK 2020

1.1 Anderungen nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung bleiben grundsatzlich unberiicksichtigt, es

seil denn, dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen.

AuBergewdhnliche Umstdnde im Sinne von Artikel 13(2)
VOBK 2020 stehen in der Regel mit neuen oder
unvorhergesehenen Entwicklungen im Beschwerdeverfahren
selbst in Zusammenhang, etwa im Anschluss an von der
Kammer oder anderen Beteiligten erhobene neue Einwande
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10.
Auflage 2022, V.A.4.5.4 a).

1.2 Im vorliegenden Fall liegen derart besondere Umstéande
vor, die eine Bericksichtigung des nach Zugang der
Ladung zur mindlichen Verhandlung eingereichten

Versuchsberichts P6' rechtfertigen.
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Die Nacharbeitung P6' durch die Beschwerdegegnerin kann
als Erganzung des in E21 beschriebenen Versuchs der
Beschwerdefilhrerin um die Untersuchung der Klebe-

eigenschaften angesehen werden.

Zwar wurde der in EZ21 beschriebene Versuch bereits im
Einspruchsverfahren diskutiert. Bei dem Versuchsbericht
E21 handelt es sich jedoch um eine erst mit der
Beschwerdebegrindung eingereichte Fassung, in der eine
konkret auf die Klebeeigenschaften gerichtete
Feststellung erganzt wurde (E21, Seite 4, letzter
Absatz). Die Kammer maB dieser erganzten Feststellung
in ihrer vorlaufigen Meinung nun eine besondere
Bedeutung zu (Punkt 8.6 der Mitteilung gemal Artikel
15(1) VOBK 2020), wodurch sich eine Neugewichtung des
Verfahrensgegenstands ergab. Das Einreichen von P6' ist

als Reaktion hierauf anzusehen.

Eine Berilcksichtigung von P6' fihrt auch zu keiner
Benachteiligung der Beschwerdefihrerin. So war es das
Versaumnis der Beschwerdefiihrerin, mit der von ihr
selbst hergestellten Zusammensetzung keine Klebe-
versuche durchzufihren und einen in dieser Hinsicht
liickenhaften Versuchsbericht E21 vorzulegen. Dies hatte
die Beschwerdegegnerin bereits in ihrer Beschwerde-
erwiderung beanstandet (Seite 3, erster Absatz). Die
Beschwerdegegnerin strebt mit P6' nun an, diese der
Beschwerdefihrerin zuzuschreibende Licke in E21 zu
schlieBlBen. Es ist nicht zu erkennen, warum die
Beschwerdefihrerin nicht selbst hatte Klebeversuche
durchfihren kénnen. Selbst wenn dies eine erneute
Nacharbeitung, beispielsweise durch ein unabhangiges
Institut, erfordern sollte, fir welche die Zeit bis zur
mundlichen Verhandlung zu kurz war, gibt es keinen
Hinweis, dass die Beschwerdefilhrerin eine erneute

Nacharbeitung iUberhaupt angestrebt hat, und es wurde
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auch keine Gelegenheit dazu erwirkt, beispielsweise
durch einen Antrag auf Vertagung der mindlichen
Verhandlung. Vielmehr hat die Beschwerdefiihrerin nicht
unmittelbar auf das Einreichen von P6' reagiert,
sondern eine Verspatung erst in der mindlichen

Verhandlung vor der Kammer gerugt.

Aus diesen Griunden ist P6' im Beschwerdeverfahren zu

bericksichtigen.

Artikel 100 b) EPU

Der Einwand, dass die Verwendung des Begriffs "Starke-
Derivat" im Streitpatent nicht der tblichen Bedeutung
des Begriffs entspreche, da das Streitpatent auch
modifizierte Starke unter diesen Begriff fasse (Absatz
[0019] des Streitpatents sowie Anspriiche 4 und 5),
betrifft als solcher allenfalls die Klarheit des

Anspruchs.

Auch wenn der Begriff Starke-Derivat breit auszulegen
ist, fuhrt dies im vorliegenden Fall nicht dazu, dass

die Erfindung nicht ausfihrbar ware.

Anspruch 1 ist auf einen Kleber gerichtet, so dass fir
die Ausfihrbarkeit der Erfindung insbesondere die
Eignung als Kleber relevant ist. Hingegen sind die
Tropfneigung und die Viskositat des Klebers fur die
Ausfihrbarkeit der Erfindung unerheblich, da die
Anspriche kein diesbezigliches Merkmal definieren,
sondern es sich um nicht beanspruchte technische
Effekte handelt (vgl. T 2001/12, Grinde 3.4). Die
Eignung einer Zusammensetzung als Kleber impliziert
auch keine bestimmte Tropfneigung oder Viskositat, auch

nicht im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung fur



Glas- und Cellulosevliese

(Absatz

T 1780/19

[0001], Anspruch 13),

da auch ein beispielsweise wegen einer hohen

Tropfneigung schlecht handhabbarer Kleber als Kleber

anzusehen ist.

Die Beschwerdefihrerin trug

vor, dass die beanspruchte

Erfindung allenfalls mit einer bestimmten Auswahl an

Starke-Derivaten ausfihrbar

nicht wisse,

welche dies sei,

sei, die Fachperson aber

und daher ein

Forschungsprogramm durchfihren musse.

Zum einen belege EZ21,
Nacharbeitung der Lehre des
[0041] unter Verwendung der
Amylotex 8100 keinen Kleber
finde im Streitpatent keine
welcher Starke-Derivate und
Mengen eine Zusammensetzung

sich als Kleber eigne.

dass die Fachperson bei einer

Streitpatents gemalB Absatz
Hydroxypropylstarke
erhalte. Die Fachperson
Lehre, durch Auswahl
welcher Additive in welchen

erhalten werden konne, die

Zum anderen gehe auch aus den Ausfuihrungen der

Beschwerdegegnerin selbst hervor,

dass nicht beliebige

Starke-Derivate gewdhlt werden kdnnten.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern

setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender

Offenbarung ernsthafte und durch nachprufbare Tatsachen

erhartete Zweifel voraus.

Die Beweislast fiur die

Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in inter

partes Verfahren liegt zundchst bei der Einsprechenden

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,

Auflage 2022, II.C.9).

10.

Die Beschwerdefihrerin legte mit E21 einen

Versuchsbericht vor, in dem

eine Zusammensetzung

hergestellt wird, die der Lehre des Streitpatents
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entspricht, so dass die Fachperson erwarten wirde,
einen Kleber zu erhalten. E21 gibt nun an, dass eine
klebrige Konsistenz von vornherein ausschied. Dies
wurde aber lediglich aus der geringen Viskositat
geschlossen. Wie in E21 selbst angegeben, wurden keine

Klebeversuche unternommen.

Die Beschwerdegegnerin hat hingegen in P6' gezeigt,
dass eine entsprechende Rezeptur (lediglich fir zwei
Additive, namlich das Netzmittel und den silikatischen
Weichfillstoff, wurde ein anderes kommerzielles Produkt
eingesetzt als in E21, was mit mangelnder Verfigbarkeit
begrundet wurde) unter Verwendung derselben
Mengenverhaltnisse und insbesondere derselben
modifizierten Stédrke bei Klebeversuchen die gewlinschte

Klebewirkung aufweist.

Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses in P6', das
durch detailliert dokumentierte Klebeversuche unter-
mauert wurde, kann die ohne jegliche Klebeversuche
getroffene Feststellung in E21, dass eine klebrige
Konsistenz von vornherein ausschied, nicht als
hinreichender Beleg fiir eine fehlende Eignung als

Kleber angesehen werden.

Es war zwar unstreitig und wurde von der Beschwerde-
gegnerin anerkannt, dass es als Starkekleber
ungeeignete Starke-Derivate gibt, wobei die
Beschwerdegegnerin aber gleichzeitig zutreffend darauf
verwies, dass Starkekleber der Fachperson allgemein

bekannt seien.

Der abstrakte Verweis darauf, dass die breit gefasste
Gruppe der Starken und Stadrke-Derivate solche umfasse,
die sich nicht fir den Einsatz als Kleber eignen, kann

nicht als Beleg dafir angesehen werden, dass die
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Fachperson die Erfindung nicht ilber die gesamte Breite

des Anspruchs ausfihren konnte.

Der vorliegende Anspruch ist ausdricklich auf einen
Kleber gerichtet, d.h. Zusammensetzungen, die kein
Kleber sind, werden vom Anspruch nicht umfasst. Fir die
Frage der ausreichenden Offenbarung ist es somit
insbesondere relevant, ob die Fachperson die
beanspruchten Kleber bereitstellen und hierfir

geeignete Starken und Starke-Derivate auswahlen konnte.

Angaben beztglich der Auswahl der Starke-Derivate
finden sich im Streitpatent in den Absatzen [0020]-
[0024]. Dariber hinaus wird ein Ausfiihrungsbeispiel
gegeben (Absatz [0041]). Es gibt keinen Nachweis, dass
die Fachperson vor diesem Hintergrund und in Kenntnis
von Starkeklebern im Allgemeinen nicht in der Lage
ware, geeignete Starke-Derivate auszuwdhlen und den
beanspruchten Kleber bereitzustellen, sondern ein
Forschungsprogramm durchfithren miisste. Zwar mag in
Zweifelsfidllen eine experimentelle Uberprifung der
Eignung als Kleber ndétig sein; eine solche Uberprifung
in Einzelfédllen bedeutet im vorliegenden Fall jedoch

noch keinen unzumutbaren Aufwand.

Aus diesen Grinden ist der Einwand wegen mangelnder
Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht gerechtfertigt.
Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 54 EPU

El wurde als neuheitsschadlich angefihrt. Es war

unstrittig, dass E1 Stadrke oder Stédrke-Derivate nicht

ausdricklich nennt.
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Die Beschwerdefihrerin verwies auf folgenden Satz in
El: "Beispiele fir Verdicker sind Polysaccharide,
Celluloseether und Bentonit" (Seite 3, Zeilen 62-63).
Sie trug vor, dass die Fachperson zwei Gruppen von
Polysaccharidverdickern unterscheide, namlich
Cellulosederivate und Starkederivate, wie die Auszilge
aus Fachblichern belegen wirden (E12, E13). Da El
Celluloseether als Alternative zu Polysacchariden
anfihre, koénne sich der Begriff Polysaccharide nur auf
solche beziehen, die keine Celluloseether seien. Die
Polysaccharide in El seien somit unweigerlich Starke-

derivate.

Dem kann nicht gefolgt werden. Es gibt neben
Starkederivaten und Celluloseethern eine Vielzahl
anderer als Verdicker geeigneter Polysaccharide, z.B.
Xanthan und Guaran. Xanthan etwa wird in den

Beispielen 1 und 2 von El eingesetzt. Es ist nicht
zuldssig, aus der ausdricklichen Nennung von Xanthan im
Umkehrschluss zu schlielen, dass der generische Begriff
Polysaccharid, der auch in den Beispielen 3 und 4
verwendet wird, deswegen kein Xanthan umfassen kdnne.
Genauso wenig thematisiert E1 die chemische Struktur
der Polysaccharide. Die generische Nennung von
Polysacchariden kann daher nicht als unmittelbare und
eindeutige Offenbarung von Starke und Stadrke-Derivaten

angesehen werden.

Darilber hinaus ist ausgehend von El eine Auswahl
geeigneter Mengen an Wasser, Wasserglas und Flullstoff
notig, da die jeweiligen in El1 genannten Bereiche
lediglich mit dem jeweiligen beanspruchten Bereich
Uberlappen. So fallt lediglich die in E1 offenbarte
Obergrenze fir Wasser von 50 Gew.-% (Seite 4, Zeilen
4-5) in den beanspruchten Bereich; beziglich Fullstoff

ist eine Auswahl innerhalb der in El genannten Menge
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von 10-45 Gew.-% (Seite 3, Zeilen 41-42) ndétig, um zu
einem Wert im beanspruchten Bereich von 0 bis 15 Gew.%
zu gelangen, und auch die Menge an Wasserglas uUberlappt
lediglich mit dem beanspruchten Bereich. Dies gilt
auch, wenn der Wasserglasgehalt ausgehend vom
Alkalioxidgehalt (0,5 bis 3 Gew.-% K;0) und dem molaren
Verhdltnis von SiO; und Alkalioxid abgeleitet wird (5
bis 30 mol Si0O; pro 1 mol Alkalioxid), da auch dann
lediglich die Untergrenze in den beanspruchten Bereich

fallt, wie von der Beschwerdefilhrerin berechnet.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber
El.

Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPU

Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung zur
Behandlung von Oberflachen, insbesondere einen Kleber,
z.B. zur Befestigung von Glas- und Cellulosevliesen auf
Untergriinden im Innenraumbereich, und ist insbesondere
geeignet zur Behandlung von gipsbehandelten oder
gipshaltigen Oberflachen (Absatz [0001]).

Die Beschwerdefiihrerin fiuhrte sowohl E3 als auch

alternativ El als nachstliegenden Stand der Technik an.

E3 bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur Behandlung
gipsverspachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter
Areale (Absatz [0001]), und zielt insbesondere darauf
ab, die Haftungsprobleme im Zusammenhang damit zu
beheben (Absatz [0003]). El bezieht sich auf eine
silikatische Beschichtungsmasse (Seite 2, Zeilen 3-4),
wobei sich die beschichteten Substrate durch eine hohe
Wasserbestandigkeit, Haftung und Abriebfestigkeit

auszeichnen (Seite 4, Zeilen 58-59).
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Weder E3 noch E1 bezieht sich ausdriicklich auf Kleber.
E3 betrifft jedoch, wie das Streitpatent, eine
Zusammensetzung fir gipshaltige Oberfldchen und kann
somit als der nachstliegende Stand der Technik

angesehen werden.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Zusammensetzung zur Verfigung zu stellen, die eine gute
Haftung von Glas- und Cellulosevliesen auf Gips oder
gipshaltigen Oberflachen ermdglicht, gut verarbeitbar
ist, eine geringe Tropfneigung zeigt und sich einfach
auftragen lasst (Absatz [0004]).

Die in der Anmeldung urspriinglich dargestellte
subjektive technische Aufgabe kann erforderlichenfalls
auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente neu
formuliert werden, wenn die Kombination der Merkmale
des Patentanspruchs diese Aufgabe nicht im gesamten im
Patentanspruch definierten Bereich 16st (Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, I.D.
4) .

Die Beschwerdefiihrerin hat im Versuchsbericht E21
gezeigt, dass die gewiinschte geringe Tropfneigung und
damit die gute Verarbeitbarkeit bei der dort gewahlten
Zusammensetzung nicht erzielt wurden. Entsprechend den
Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerin und im Lichte des
Versuchsberichts P6' kann eine derartige dinnfliissige
Zusammensetzung jedoch ein Kleber sein. Somit werden
die angestrebten technischen Effekte beziglich
Tropfneigung und Verarbeitbarkeit nicht im gesamten
beanspruchten Bereich erhalten. Es ist unerheblich, ob
die Fachperson beispielsweise durch Verwendung eines
Verdickers die Viskositdt regulieren oder durch Wahl

der Additive die Verarbeitbarkeit einstellen konnte, da
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der Anspruch diese Merkmale nicht nennt und diese auch

nicht als implizit angesehen werden konnen.

Die Beschwerdefihrerin war der Auffassung, dass die in
E3 beschriebenen Zusammensetzungen ebenfalls als Kleber
anzusehen seien. Sie fihrte aus, dass E3 die Haftung
betrachte und somit Klebephadnomene eine Rolle spielten.
Eine einseitig haftende Zusammensetzung kdénne auch
beidseitig haften und somit als Kleber fungieren. Dabei
sah die Beschwerdefiihrerin insbesondere die in Absatz
[0032] von E3 beschriebene Zusammensetzung (betreffend

eine Farbe) als relevant an.

Es gibt jedoch keinen Nachweis dafir, dass eine gut
haftende Beschichtung gemdl E3, beispielsweise eine
Farbe mit hohen Pigment- und Fillstoffanteilen (Absatz
[0032] von E3), unweigerlich als Kleber im Sinn des
Streitpatents verwendbar ist, d.h. sich insbesondere
zum Befestigen von Glas- oder Cellulosevliesen eignet
(Absatz [0001] des Streitpatents), unabhédngig davon, ob
anspruchsgemdll ein bestimmtes Ausmal der Klebewirkung
notig ist. Eine mdgliche Eignung als Kleber wird in E3
nicht beabsichtigt und nicht betrachtet.

Die objektive technische Aufgabe kann somit im

Bereitstellen eines Klebers gesehen werden.

Ausgehend von E3 hatte die Fachperson keine
Veranlassung, die dort als Farbe offenbarte Zusammen-
setzung (Absatz [0032]) so abzuwandeln, dass ein Kleber
gemal Anspruch 1 erhalten wird. Insbesondere findet die
Fachperson keinen Hinweis, als "Additiv" unter den
moglichen Additiven in E3 (Absédtze [0018] und [00207])
gerade ein Verdickungsmittel und hier modifizierte
Starke auszuwdhlen, auch weil in E3 als Verdickungs-

mittel nicht modifizierte Starke sondern Hydroxyethyl-



.10

.11

.12

- 17 - T 1780/19

cellulose bevorzugt wird (Absatz [0020]). Die
Fachperson wird in E3 auch nicht dazu angehalten, bei
der Auswahl der Additive auf die Klebeeigenschaften zu

achten.

Um zum beanspruchten Kleber zu gelangen, misste die
Fachperson zudem eine mehrfache Auswahl treffen. So
ware der anspruchsgemalB erforderliche Wassergehalt von
mindestens 50 Gew.% innerhalb des in E3 offenbarten
Bereichs zu wahlen (15 bis 78,3 Gew.-%, bevorzugt 20
bis 70 Gew.-% gemal Absatz [0032]). Zudem ist der
Fillstoffgehalt in Absatz [0032] zu hoch und ware
anzupassen, wobei Fullstoff in E3 eine optionale
Komponente ist (Absatz [0016]; Anspruch 1). Auch hierzu

hatte die Fachperson keine Veranlassung.

Die Beschwerdefilhrerin war der Auffassung, dass die
Fachperson alternativ jeweils durch die Lehre der
Dokumente E10, E11l, EO04, oder EO5 einen Hinweis auf die
Verwendung von Starkeether bekomme und so zur

beanspruchten Erfindung geleitet wirde.

Jedoch enthalt keines dieser Dokumente eine Lehre, als
Additiv und Verdickungsmittel fiur die in E3
beschriebene Farbe eine Starke oder ein Starkederivat

auszuwahlen.

E10 ist ein Datenblatt betreffend Amylotex 8100
Starkederivate. E10 erwahnt, dass Amylotex 8100 fur den
Einsatz in der Bauindustrie, insbesondere fiur Putze,
geeignet ist und in Klebstoffen auf Zementbasis zur
Anwendung kommt. Es ist nicht ersichtlich, dass sich
hieraus irgendeine Veranlassung flr die Fachperson
ergeben wiirde, ausgerechnet dieses Produkt in der in E3

allgemein offenbarten Farbe einzusetzen.
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E1ll bezieht sich auf speziell modifizierte Starkeether,
beispielsweise fir Fliesenkleber. Es ist nicht
ersichtlich, wieso die Fachperson die Lehre beziglich
Fliesenkleber auf die in E3 beschriebenen
Zusammensetzungen, insbesondere eine Farbe, anwenden

wirde.

E4 wurde als Beleg dafir angefihrt, dass Mais- und
Kartoffelstarke bzw. Starkeether in Zusammensetzungen
mit Klebewirkung fachiiblich seien (Absatze [0114] und
[0115]). Dies ist unstreitig und im Einklang damit,
dass die Beschwerdegegnerin bei der Diskussion der
ausreichenden Offenbarung auf das allgemeine Fachwissen
bezliglich Starkekleber verwies. Diese Kenntnis allein
wirde die Fachperson ohne einen entsprechenden Hinweis
im Dokument E3 jedoch nicht dazu veranlassen, fiur die
in E3 beschriebene Farbe eine Starke oder ein Starke-
derivat auszuwdhlen. Ein solcher Hinweis kann auch
nicht darin gesehen werden, dass die Zusammensetzungen
von E4 Polymerbindemitteldispersionen enthalten (Absatz
[00107]) .

E5 nennt idbliche Zusatzstoffe fir Baustofftrocken-
formulierungen, und zwar Verdickungsmittel,
beispielsweise Starkeether, wobei aber auch andere
Verdickungsmittel genannt werden (u.a. Celluloseether,
Guar Gum, Xanthan Gum, Schichtsilikate, Polycarbon-
sauren; Absatz [0032]). Diese Lehre geht somit nicht
Uber das hinaus, was aus E3 selbst bekannt ist, und ist

kein speziell auf Starkeether gerichteter Hinweis.

Dariber hinaus bliebe zusatzlich die Auswahl der
anspruchsgemalen Mengenverhaltnisse notig, wie unter

Punkt 4.10 angegeben.
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Aus diesen Grinden kann der beanspruchte Kleber
ausgehend von E3 nicht als naheliegend angesehen

werden.

Wird alternativ von El als nachstliegendem Stand der
Technik ausgegangen, bleibt die Schlussfolgerung

dieselbe.

El bezieht sich auf silikatische Beschichtungsmassen.
Eine mdégliche Eignung als Kleber wird nicht erwahnt.
Daher liegt die objektive technische Aufgabe auch

ausgehend von El im Bereitstellen eines Klebers.

Wie sich aus den Ausfihrungen zur Neuheit ergibt, sind
die unterscheidenden Merkmale ebenfalls im Vorliegen
von Starke oder einem Stadrke-Derivat sowie in der

Auswahl von Mengenbereichen zu sehen (Punkt 3.).

Auch wenn Cellulosederivate und Starkederivate tbliche
Gruppen von Verdickungsmitteln sind, wie sich aus E12
(Stichpunkt Verdicker) und E13 (Punkt 3.2.0.1,
Abschnitt Wasserphasenverdickungsmittel) ergibt, so
lésst sich hieraus nicht schlieRBen, dass die groBe
Gruppe der Polysaccharide im Zusammenhang von El1 als
auf diese beiden Gruppen von Verdickungsmitteln
beschrankt ware. Insbesondere wlirde die Fachperson die
generische Nennung von Polysacchariden in E1l nicht als
Hinweis auf Starkeether als ein bestimmtes
Polysaccharid auffassen, zumal in zwei Beispielen von
El Xanthan verwendet wird (Beispiele 1 und 2), wie im
Hinblick auf die Neuheit ausgefiihrt (Punkt 3.).

Auch die Nennung von modifizierter Starke in einer
Aufzahlung geeigneter Verdickungsmittel in E3 (Absatz
[0020]) wirde die Fachperson nicht veranlassen, dieses

bestimmte Verdickungsmittel flir die in E1 beschriebene
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Zusammensetzung auszuwahlen, zumal es nicht das gemal
E3 bevorzugte Verdickungsmittel ist (bevorzugt wird

Hydroxyethylcellulose) .

Genauso wenig ergibt sich aus den ebenfalls bereits
betrachteten Dokumenten E10, E11 und E4 ein
spezifischer Hinweis darauf, Starke oder ein
Starkederivat als Polysaccharid fir die aus El1 bekannte
silikatische Beschichtungsmasse zu wahlen. So ist E10
lediglich ein Produktdatenblatt ohne vergleichende
Betrachtung verschiedener Polysaccharide. E4 und E11
beschreiben zwar Zusammensetzungen mit Klebe-
eigenschaften, die Starke oder Starke-Derivate
enthalten, jedoch ist nicht ersichtlich, wieso die
Fachperson dies als Anlass nehmen wirde, die
Polysaccharide in El1 im Hinblick auf eine mogliche
Eignung der Zusammensetzung als Kleber auszuwdhlen; EI1

betrachtet eine derartige Eignung nicht.

Dariber hinaus misste die Fachperson zusatzlich die
Mengenbereiche so auswé&hlen, dass der beanspruchte
Kleber erhalten wird (Punkt 3.)

Daher kann der beanspruchte Kleber auch ausgehend von

El nicht als naheliegend angesehen werden.

Aus diesen Grinden ist eine erfinderische Tatigkeit

anzuerkennen.

Die abhadngigen Anspriche 2-11 sowie die Verwendungs-

anspriiche 12 und 13 beziehen sich direkt oder indirekt
auf den in Anspruch 1 definierten Kleber, so dass sie
aus den gleichen Grinden eine erfinderische Tatigkeit

beinhalten.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



