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Sachverhalt und Antrége

I.

II.

02015

Auf die am 31. Oktober 1979 mit Prioritat vom

27. Januar 1979 angemeldete europdische Patentanmeldung

79 104 248.4 ist am 26. Januar 1983 das europaische Patent
13 698 mit 8 Patentanspriichen erteilt worden.

Die beiden unabhangigen Patentanspriche lauteten:

"]. Verfahren zur Herstellung verstérkter Folien (Finish-
Folien) durch Trankung von faserhaltigen Flachengebilden
wie Rohpapieren, Faservliesen und dergleichen mit wasser-
16slichem Aminoplastharz und einer wibrigen Kunstharzdis-
persion und anschliebender Trocknung durch Warmebehandlung,
dadurch gekennzeichnet, dal als wasserlosliches Aminoplast-
harz Harnstoffharz verwendet wird und dab die Kunstharzdis-
persion aus feinteiligen Partikeln besteht und aufgrund ei-
nes Gehalts von zur Fremdvernetzung befdhigten Gruppen zu
Beginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar und
unvernetzt vorliegt und die Fremdvernetzung durch die wei-
tere Wirmebehandlung bewirkt wird.

8. Verstdrkte Folien (Finish-Folien) hergestellt nach dem

Verfahren gemat den Anspriichen 1 bis 7."

Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerdegegner
Einspruch eingelegt und dessen Widerruf wegen mangelnder

Neuheit und erfinderischer T&tigkeit beantragt. Zur Stitze
ihres Vorbringens haben sie u.a. auf folgende Druckschrif-

ten hingewiesen:
(1) "Kunststoffe", Bd. 59, 1969, 247-251,

(2) us-aA-3 853 594 und
(3) DE-C-1 619 056.
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Durch die Entscheidung vom 16. Oktober 1984 hat die Ein-
spruchsabteilung das Patent widerrufen und in ihrer Be-
grindung ausgefiihrt, dat der Gegenstand des Verfahrensan-
spruchs 1 und zwangsldufig damit der des Erzeugnisanspruchs
8 im Hinblick auf (2) nicht mehr neu im Sinne von Art. 54
EPU sei. Aus (2), Beispiel 1 sei ein Verfahren zur Herstel-
lung von verstdrkten Folien durch Trankung von unbehandel-
tem Papier bekannt, bei dem das Trankbad aus einem wasser-
18slichen Harnstof f-Formaldehyd-Vorkondensat und einer wal-
rigen, feinteiligen Kunstharzdispersion bestehe, welch
letztere mit Methacrylamid und Methacrylsdure Komponenten
enthalte, die zur Fremdvernetzung befdhigte Gruppen aufwei-
sen (gutachtlich (1)). Die Kunstharzpartikel seien zu Be-
ginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar; die
Fremdvernetzung werde durch die anschlieBende Warmebehand-
lung ausgeldst. Das gleichzeitig in der Dispersion anwesen-
de N~-Methylol-methacrylamid sei zwar ein selbstvernetzender
Bestandteil, der Wortlauf des Anspruchs 1 schlieBe jedoch
die Anwesenheit einer solchen Komponente nicht aus.
Vorsorglich werde darauf hingewiesen, daf auch ein diesbe-
ziiglich eingeschrénkter Anspruch 1 in Anbetracht von (3)
nicht mehr neu sei, da in der dort zur Verfestigung von Fa-
servliesen benutzten, waBrigen Abmischung in dem Bindemit-
tel fremdvernetzende Gruppen vorhanden seien, selbstver-

netzende aber fehlten.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefithrerin mit dem
am 27. November 1984 eingegangenen Schriftsatz unter Ent-
richtung der vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben una
diese fristgerecht am 15. Februar 1985 schriftlich begrin-
det.

Gleichzeitig mit der Begrindung hat sie einen Satz neuer
Anspriiche 1 bis 7 eingereicht. Der kennzeichnende Teil des
neuformulierten Anspruchs 1 hat den anschliefiend wiederge-

gebenen Wortlaut; er unterscheidet sich von der erteilten
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Fassung im wesentlichen durch die durch Hervorhebung deut-

lich gemachten Passagen:

“ .. daB als wasserldsliches Aminoplastharz Harnstoffharz
verwendet wird und daf die Kunstharzdispersion aufgrund ei-
nes Gehalts an ausschlieBlich solchen vernetzungsfdhigen
Gruppen, die zur Fremdvernetzung befdhigt, aber unter den
anzuwendenden Bedingungen nicht selbstvernetzend sind, zu
Beginn der Trocknung noch thermoplastisch verformbar und
unvernetzt vorliegt und die Fremdvernetzung durch die wei-
tere Wirmebehandlung bewirkt wird, wobei die wédBSrige Kunst-
stoffdispersion und das Harnstoffharz im Mengenverhdltnis
10 : 1 bis 1 : 10 berechnet auf das Trockensubstrat zur An-

wendung kommen."

Mit dieser Einschrinkung sei das Patentbegehren gegeniiber
(2) eindeutig abgegrenzt; der dort im Tr&nkbad vorhandene
selbstvernetzende Anteil der Acrylharzdispersion reagiere
bereits vorher bei der Polymerisation zum Teil ab und be-
eintriachtige die thermoplastische Verformbarkeit des Poly-
mers.

Die in (3) eingesetzten Bindemittel auf der Basis von
Acrylcopolymeren muften - im Gegensatz zu der Meinung der
Beschwerdegegner - selbstvernetzend sein, da das Amino-
plastkondensat nur fakultativ zugesetzt werde. Die Selbst-
vernetzung miisse mit der obligatorischen Anwesenheit von
Acrylnitril bzw. Acrylnitril und Acrylamid zusammenhdngen.
Eine Abweichung von der festgeschriebenen Rezeptur bei nur
einer Komponente wirke sich bereits unglnstig auf die Ei-
genschaften der damit verklebten Vliese aus.

Allgemein gesehen erhthe der Einbau von carbonsdurehaltigen
Gruppen nur die Dispergierfdhigkeit der Polymeren.

Es gibe keinen einsichtigen Grund, weshalb das bekannte,

gut funktionierende System aus (2) etwa zugunsten der
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“thermoplastischen Dispersion" aufgegeben werden hatte

sollen.

Die Beschwerdegegner vertreten dagegen den Standpunkt, aab
die vorgenommene Verdeutlichung im Anspruch 1 urspringlich
nicht offenbart und somit unter Art. 123 (2) nicht zuldssig
sei.

Aus der vorliegenden Beschreibung gehe hervor, dab Carbo-
xylgruppen enthaltende Monomere sehr wohl Bausteine seien,
die zur Fremdvernetzung befdhigt sind; das gelte auch fur
Methacrylamid (2). In dem neuen Anspruch 1 sei eine mengen-
mabige Begrenzung fur den Gehalt an derartigen Gruppen
nicht angegeben. Ebensowenig sei erwiesen, dat mit dem Weg-
lassen des in (2) vorgesehenen, selbstvernetzenden N-Methy-
lol-methacrylamids ein unvorhergesehener Effekt erzielt
werde. _

Zwei der Beschwerdegegner bestreiten die Neuheit auch des
eingeschrinkten Patentbegehrens und nennen in diesem Zu-

sammenhang noch weitere Dokumente.

Von der von den Parteien verspétet vorgebrachten Literatur

wird nach deren amtsseitigen Prifung lediglich die
(4) US-A- 2 931 742

aus der Eingabe der Beschwerdefihrerin vom 15. Februar 1985
als relevant angesehen und beriicksichtigt (Art. 114 (1),
(2)).

In einer Mitteilung gemdf Art. 110 (2) EPU hat die Kammer
hauptsichlich die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 7
im Hinblick auf (4) in Frage gestellt und in Verbindung
damit auf die Entscheidung T 205/83 - "Vinyl-Crotonsdure-
Copolymerisate"”, ABl. 1985, 363 hingewiesen.
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In ihrer Erwiderung stellt die Beschwerdefihrerin fest, dasl
bei (4) das carboxylgruppenhaltige Copolymerisat zusammen
mit dem veritherten Harnstoffharz in Form ihrer Losung in
einem organischen Ldsungsmittel polymerisiert wirde und
diese Arbeitsweise zwangsl#iufig zu einem andersartigen Pro-
dukt fihre als das Verfahren nach vorliegendem Anspruch 1,
wo eine wabrige Dispersion des Thermoplasten und ein nicht
veritherter Aminoplast weiterverarbeitet werden. Sie legt
gleichzeitig die Ergebnisse von Versuchen vor.

Die Beschwerdegegner haben sich hierzu nicht weiter ge-

auBert.

Die Beschwerdefihrerin beantragt sinngemdft die Entscheidung
aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am

16. Februar 1985 eingegangenen Anspriuche 1 bis 7 aufrecht-
zuerhalten.

Die Beschwerdegegner stellen ibereinstimmend den Antrag,

die Beschwerde zurilickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

1.

02015

Die Beschwerde entspricht dem Erfordernis der Art. 106 bis
108 und Regel 64 EPU; sie ist daher zuldéssig.

Das Streitpatent war wegen mangelnder Neuheit seines Gegen-
standes unter Hinweis auf (2) versagt worden. Mit der vor-
genommenen Einschriénkung des Gegenstands des Anspruchs 1

ist der Zurlickweisungsgrund entfallen.

Gegen die neu formulierten Anspriche 1-7 bestehen keine
Bedenken formeller Art (Art. 123 (2) EPU).

Die wesentliche Anderung betrifft aen kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1, wo nunmehr zum Ausdruck kommt, dab die
wibrige Kunstharzdispersion ausschlieBlich zur Fremdvernet-
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zung befdhigte Gruppen aufweist, Gruppen also, die unter
den anzuwendenden Bedingungen nicht selbstvernetzen, so dal
das Kunstharz zu Beginn der Trocknung noch thermoplastisch
ist und unvernetzt vorliegt. Es trifft zu, dab der einge-
fiigte, von den Beschwerdegegnern vor allem kritisierte
Begriff "ausschlieBlich" in diesem Zusammenhang nicht
wortlich im Ursprungstext zu finden ist. Dab die jetzt
beanspruchte Ausfiihrungsform als solche jedoch offenbart
ist, geht zweifelsfrei aus den Beispielen hervor, wo die
Modifizierung des (Meth)-Acrylsdureester-Basismonomers mit
Methacrylsdure, mit Acrylamid oder mit 2-Hydroxyethyl-
acrylat erfolgt, das sind durchwegs Comonomere, die gemag
Definition auf Seite 5 der Beschreibung als fremdvernetzend
gelten und eigens einen externen Reaktionspartner zum Aus-
hirten bendtigen. Damit in Einklang stehen auch die Ausfiih-
rungen auf Seite 4, Absatz 1 und 2 der Beschreibung. Inso-
weit ist die Einfligung, die iliberdies der Abgrenzung und der
Verdeutlichung gegeniber (2) dient, nicht zu beanstanden.
Der letzte, mit "wobei® beginnende und das Mengenverhdltnis
betreffende Satzteil geht auf Seite 7, Abs. 1 der ursprung-
lich eingereichten Unterlagen zuriick.

Im Anspruch 2 wurde die urspringlich mit aufgefihrte Car-
boxylfunktion weggelassen; offen bleibt, ob Anspruch 3 als-
dann noch auf Anspruch 2 rickbezogen werden kann. Der ur-
spriingliche Anspruch 5 wurde ersatzlos gestrichen. Die ib-
rigen Anspriiche wurden unverédndert beibehalten.

Nicht zu beanstanden ist auch, dabL der hier vorrangig
interessierende Erzeugnisanspruch 7 mangels anderer Mog-
lichkeiten zur Kennzeichnung seines Gegenstandes (Stoffpa-
rameter) durch den im Anspruch 1 erlduterten Herstellungs-
prozeb definiert wird.

Voraussetzung fur die Zuldssigkeit eines derart formulier-
ten "product-by-process"-Anspruchs ist allerdings, daf das
Erzeugnis als solches dem Erfordernis der Art. 52-57 ent-
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spricht, insbesondere neu und erfinderisch ist.

Was nun die Neuheit anbelangt, so hat eine andere Kammer
in einem &hnlich gelagerten Fall bereits entschieden, dat
das polymere Erzeugnis eines bekannten chemischen Ver-
fahrens nicht automatisch durch eine verfahrenstechnische
Abwandlung dieses Verfahrens neu wird. Zur Neuheitsab-
grenzung bedarf es vielmehr des Nachweises, dab die Abwand-
lung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis
fiihrt. Hierzu reicht es aus, wenn deutliche Unterschiede in
den Eigenschaften der in Rede stehenden Erzeugnisse darge-
legt werden (T 205/85, loc. cit., die dort zitierte T
150/82 - "Anspruchskategorien", Abl. 1984, 309; T 248/85 -
"Bestrahlungsverfahren", Abl. 1986, 261).

In Ubereinstimmung mit diesen Grunds@étzen hatte die erken-
nende Kammer in ihrer Mitteilung gem&f Art. 110 (2) EPU der
Beschwerdefiihrerin unter Hinweis auf (4) aufgegeben, die
Neuheit des auf Finish-Folien gerichteten, vorliegenden An-
spruchs 7 unter Beweis zu stellen bzw. den Unterschied zwi-
schen einer nach Anspruch 7 hergestellten Folie und einer
mit der aus (4) bekannten Imprdgnierung ausgeristeten Pa-

pierbahn aufzuzeigen.

Hier wie dort geht es darum, gut verarbeitbare, ober-
flichenvergiitete Erzeugnisse bereitzustellen, die sich
besonders durch Glanz, Bestindigkeit gegeniber aggressiven
Stoffen, Flexibilit#t etc. auszeichnen (Streitpatent Sp.5,
Abs. 2 und 3; (4) Sp. 4, Z. 65-70, Sp. 5; Eingabe vom

23. Dezember 1985, Bl. 3, Ziff. (3) Mitte).

Man erreicht dies durch Imprignieren einer Papierbahn mit
einer Abmischung aus jeweils einem thermoplastischen
Kunststoff, welcher der Fremdvernetzung zugangliche Gruppen
aufweist, und einem Aminoplastharz sowie nachfolgendem
Aushirten der Mischung durch Wirmebehandlung (Streitpatent
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Anspruch 6: 80-180°C, vorzugsweise 100-150°C; (4): Sp. 3,
Z. 10: 100-150°C).

Konkret handelt es sich bei dem thermoplastischen Kunstharz
nach der Entgegenhaltung um ein aus Methacrylsduremethyles-
ter, Vinyltoluol und Acryls@ure gebildetes, carboxylgrup-
penhaltiges Copolymer und bei dem Aminoplastharz um ein
handelsiibliches, butyl-verdthertes Harnstoff-Formaldehyd-
Kondensat, ((4): Beispiele 1 und 2).

(Meth) -Acrylsdureester, Styrol und (Meth)-Acrylsdure einer-
seits und Harnstoff-Formaldehyd-Kondensate andererseits
sind aber auch typische Ausgangsstoffe, die die - in ihrer
qualitativen und quantitativen Zusammensetzung verhdltnis-
mabig grob definierte - Trénkflotte nach Anspruch 1 des
Streitpatents ausmachen (Sp. 2, 2. 35/36, 50).

Wihrend Methacrylsauremethylester und Vinyltoluol/Styrol
das Grundgeriist des Copolymers bilden, f£&llt der Acrylsdure
die Rolle des die Fremdvernetzung bewirkenden, modifizie-
renden Comonomers zu (Streitpatent Sp. 2, Abs.4; (1): S.
249, linke Spalte, Abs. 2, rechte Spalte Abs.4).

Die beiden, in Rede stehenden Herstellungsverfahren unter-
scheiden sich demnach dadurch voneinander, daf im bekannten
Fall der Thermoplast und der - aus Ldslichkeitsgriinden ver-
dtherte - Aminoplast in Form ihrer Ldsung in einem organi-
schen Ldsungsmittel (Xylol) zur Anwendung kommen, wéhrend
im vorliegenden Fall lediglich das Aminoplastharz (in wWas-
ser) geldst ist, der Thermoplast aber als wabrige Disper-
sion vorliegt. Organisches Ldsungsmittel und Wasser fungie-
ren als Transportmittel und dirften ohne Einfluf auf den
eigentlichen Vernetzungsvorgang sein, in dessen Verlauf

die erwihnte Atherbindung aufspaltet und auch jener Amino-
plast ungehindert reagieren kann (Schriftsatz vom

14. Juni 1985, Seite 6, Abs. 2 ff).

Es liegt daher die Vermutung nahe, dal es sich bei der Her-

stellungsweise der beanspruchten Erzeugnisse lediglich um
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eine verfahrenstechnische Abinderung des im Prinzip bekann-
ten Herstellungsverfahrens handelt, welche zu dem gleichen
oder einem annihernd gleichen Erzeugnis fihrt.

Zur Neuheitsabgrenzung bedarf es deshalb des in der Mittei-
lung der Kammer nach Art. 110 (2) geforderten Nachweises,
daB die Abwandlung der Verfahrensbedingungen beim Streitpa-
tent tatsichlich zu einem andersartigen, auf den unter-
schiedlichen chemischen Aufbau der Impragniermasse zuriuck-
gehenden Erzeugnis fithrt (Art. 54 EPl).

Einen solchen Nachweis hat die Beschwerdefiihrerin innerhalb
der gewshrten Frist nicht beigebracht.

Sie hat zwar mit ihrer Eingabe vom 23. Dezember 1986 als
"Vergleichsversuche 1-3" bezeichnete, experimentelle Befun-
de vorgelegt. Diese konnen jedoch nicht als sachdienlich
angesehen werden.

Die Beschwerdefihrerin hat namlich nicht - wie erforderlich
gewesen wire - die beiden Beispiele aus (4) zum einen wort-
getreu und zum anderen in modifizierter Form (unter Verwen-
dung von Wasser als Reaktionsmedium und der &quivalenten
Menge an unverathertem Aminoplastharz) nachgearbeitet und
mit den so zustandegekommenen Trénkfliissigkeiten mitein-
ander vergleichbare Folien hergestellt. Sie hat stattdessen
in ihrem "Vergleichsversuch 1" das eigene Beispiel 4 unter
Benutzung einer methacrylamidfreien Dispersion mehr oder
weniger willkiirlich modifiziert und letztlich klebrige
Folien erhalten; danach scheint es so zu sein, dab
Methacrylamid ein unverzichtbarer Bestandteil eines aus
Ethylacrylat, Methylmethacrylat und Methacrylséure
bestehenden, fiir die Herstellung von gebrauchsféhigen
Folien bestimmten Thermoplasten ist, eine Differenzierung,
die jedoch in dem Verfahrensanspruch 1, auf den der Er-
zeugnisanspruch 7 Bezug nimmt, nicht zum Ausdruck kommt.
Das alles beriihrt indes eher die Anspruchsbreite (Ausfihr-
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barkeit, Art. 83 EPU), beantwortet aber die offene Frage
der Neuheit nicht.

Auch die "Vergleichsversuche 2 und 3", die dem Beispiel 1
aus (2) und dem eigenen Beispiel 4 entsprechen, helfen
nicht weiter. Die Feststellung, daf8 die daraus resul-
tierenden Folien in beiden Féllen nicht am PreBSblech
haften, besagt im Bezug auf das Streitpatent allenfalls,
daf beim Weglassen des (in relativ geringer Menge vor-
liegenden) selbstvernetzenden Bestandteils aus der Trank-
fliissigkeit von (2) die Eigenschaften des Endprodukts
offenbar nicht nachhaltig verandert werden und ins Gewicht
fallende Unterschiede nicht zutagetreten (Art. 56 EP{).
Damit entfallt aber die Moglichkeit, ilber die Gebrauchs-
eigenschaften indirekt Aufschlubt lber die chemische
Andersartigkeit oder Identitdt der anspruchsgemdten Folien
gegeniiber (4) zu erhalten und eine eindeutige Aussage zur
Neuheit zu machen.

Die in diesem Zusammenhang noch gemachten Ausfiihrungen sind
entweder selbstverst#indlicher oder nur allgemeiner Art und
tragen ebenfalls nichts zur Kldrung des eigentlichen Prob-
lems bei (Schriftsatz vom 23. Dezember 1986, Ziff. (1),
(3)). Wenn die Beschwerdefithrerin zu dem Schluf kommt, daB
Lésungsmittel- und Dispersions-/Emulsions-Polymerisation
unterschiedliche technische Handlungsweisen seien, die
zwangsldufig zu unterschiedlichen Produkten fiihrten, wobei
z.B. das LSsungsmittel im ersteren Fall als Endgruppe in
das Makromolekiil eingebaut werden kdnne, so hatte dies an
dem jeweiligen Endprodukt etwa durch Vergleich der Eigen-
schaften oder auf analytischem Wege nachgewiesen werden
missen.

Soweit die Ausfilhrungen der Beschwerdefihrerin darauf
hinauslaufen, daft carboxylgruppenhaltige Comonomere und
diese enthaltende Versuchsansdtze generell als der Fremd-
vernetzung nicht zug#nglich einzustufen sind, stehen sie im
Widerspruch zu den eigenen Angaben und zu den bislang nicht
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widerlegten Befunden anderer Autoren; davon unberiihrt
bleibt indes, aaB der Carboxylgruppe im Rahmen der hier
diskutierten Reaktionen in der Tat noch andere Funktionen
zufallen durften (z.B. Erhdhung der Dispergygierféhigkeit,
katalytische Wirkung bei der Vernetzung; Streitpatent Sp.
2, Z. 50; (1) s. 249; (4) Beispiele; Eingabe vom

23. Dezember 1986, Ziff. (1) bis (3); Eingabe vom

15. Februar 1985, Blatt 4, Abs. 1).

Angesichts dieser Sachlage brauchte der Frage, ob die in
(3) genannten Comonomeren in die Kategorie der
selbstvernetzenden oder fremdvernetzenden Bestandteile

einzustufen sind, nicht weiter nachgegangen zu werden.

Zusammenfassend wird festgestellt, dalL die beweispflichtige
Beschwerdefilhrerin die Neuheit des Erzeugnisses gemal An-
spruch 7 nicht nachgewiesen hat. Damit sind die Vorausset-
zungen fur die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses una
die Zurilickverweisung der Sache an die Vorinstanz zur Pru-
fung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen nicht gege-
ben.

Nach Lage der Dinge wire eine solche auch nicht gerecht-
fertigt gewesen.

Es bestand weiters keine Veranlassung, die Beschwerde-
filhrerin erneut aufzufordern, sachdienliches Beweismaterial
beizubringen, nachdem ihr bereits ausreichend Gelegenheit
gegeben war, sich zu &ufern und es Sinn und Zweck des
Beschwerdeverfahrens bleiben muf, die Sache zugig zum
Abschluf zu bringen.

Da Uber den Antrag der Beschwerdefihhrerin nur als Ganzes
entschieden werden kann, ist dieser insgesamt zuriickzu-
weisen, ohne daf die Patentfahigkeit der Verfahrensan-
spriiche 1-6 noch untersucht zu werden braucht.

coeefeon
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte

F.Klein

02015

T 279/84

Der Vorsitzende

P.Langon



