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"Sachverhalt und Antrage

I.
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Auf die europdische Patentanmeldung Nr. 83 113 259.2, die
am 31. Dezember 1983 unter Inanspruchnahme der Prioritat
aus der Voranmeldung vom 10. Januar 1983 in Deutschland
angemeldet worden war, ist am 28. Oktober 1987 das
europdische Patent Nr. 113 924 auf der Grundlage von

3 Ansprichen erteilt worden. Anspruch 1 lautet:

"Schlagzahmodifizierungsmittel, enthaltend ein mehr-
stufiges Emulsionspolymerisat, aufgebaut aus

a) einem harten, nicht-elastomeren Kern mit einer Glas-
temperatur Gber 50°C, hergestellt durch Emulsions-
polymerisation eines Monomermaterials, bestehend aus
wenigstens 80 Gew.-% Methylmethacrylat und bis zu 20 Gew.-
% aus anderen, damit mischpolymerisierbaren &athylenisch

ungesattigten Monomeren,

b) einer elastomeren Zwischenstufe mit einer Glas-
temperatur unter 0°C, hergestellt durch Emulsions-
polymerisation in Gegenwart des harten Kerns a) aus einem
Monomerengemisch, bestehend aus wenigstens 90 Gew.-%
monofunktionellen éthylenisch ungesattigten Monomeren, von
denen wenigstens die Halfte ihres Gewichts Alkylester der
Acrylsdure mit 1 bis 18 C~-Atomen im Alkylrest oder Alkyl-
ester der Methacrylsdure mit 4 bis 18 C-Atomen im Alkyl-
rest sind, sowie aus bis zu 10 Gew.-% mehrfunktionellen
Monomeren, die mehrere Acryl- oder Methacrylgruppen im
Molekul enthalten,

c) einer harten, nicht-elastomeren Endstufe mit einer
Glastemperatur uber 50°C, hergestellt durch Emulsions-
polymerisation in Gegenwart des elastomeren Materials b)
aus einem Monomermaterial, bestehend aus wenigstens

80 Gew.-% Methylmethacrylat und bis zu 20 Gew.-% aus
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III.
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anderen, damit mischpolymerisierbaren athylenisch
ungesattigten Monomeren, dadurch gekennzeichnet, daB am
Aufbau der elastomeren Zwischenstufe als mehrfunktionelle
Monomere wenigstens 0,2 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren
der Stufe b), an Monomeren mit drei oder mehr Acryl-
und/oder Methacrylgruppen beteiligt sind."

Der abhangige Anspruch 2 ist auf ein bevorzugtes Schlag-
zahmodifizierungsmittel gemaB Anspruch 1 gerichtet, der
abhangige Anspruch 3 bezieht sich auf eine Formmasse, die
ein Schlagzahmodifizierungsmittel gemd@Rf den Anspruchen 1
und 2 enthalt.

Gegen die Erteilung des europdischen Patents hat die
Einsprechende am 22. Juli 1988 Eihspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit beantragt (Art. 100
a) EPU). Zur Stiitze ihres Einwands mangelnder Neuheit hat
sie u. a. auf folgendes Dokument

(1) DE-B-2 253 689
verwiesen.

Durch Entscheidung vom 13. Marz 1989 hat die Einspruchs-
abteilung das Patent widerrufen. In der angefochtenen
Entscheidung wird festgestellt, der Gegenstand des
Streitpatents sei nicht neu, da samtliche Merkmale des
Anspruchs 1 dem Dokument (1) 2zu entnehmen seien. Dies
betreffe nicht nur alle Merkmale des mehrstufigen
Emulsionspolymerisats, die im Oberbegriff des Anspruchs
genannt seien; auch der Einsatz von mehrfunktionellen
Monomeren mit drei oder mehr (Meth)acrylgruppen als
Vernetzer bei der Herstellung der elastomeren Zwischen-
stufe sei vorbeschrieben, so daB auch das kennzeichnende

Teil vorweggenommen sei.
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Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) am 13. Mai 1989 unter
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr
Beschwerde erhoben. Zusammen mit der ebenfalls gleich-
zeitig vorgenommenen Beschwerdebegriindung wurde auch ein
neuer Anspruch 1 eingereicht, der das zusitzliche &
kennzeichnende Merkmal "jedoch keine Pfropfvernetzer"
enthdlt; dieser Anspruch stellte damals zusammen mit den
erteilten Ansprﬁchen 2 und 3 den einzigen Antrag der

Beschwerdefihrerin dar.

In der mindlichen Verhandlung vom 13. Februar 1992 &nderte
die Beschwerdefihrerin diesen Antrag und verteidigte als
Hauptantrag wieder das Patent in der erteilten Fassung.
Neben dem zusammén mit der Beschwerdebegrindung

- eingereichten Anspruchssatz, der jetzt als erster Hilfs-

antrag galt, reichte die Beschwerdefihrerin als Grundlage
fir ihren zweiten Hilfsantrag einen gednderten Anspruch 1
mit folgendem Disclaimer ein: "jedoch keine Pfropf-
vernetzer, die Allyl-, Methallyl- oder Crotylester einer
a,B-ungesdttigten Carbonsdure oder Dicarbonsdure sind".

Zugunsten der Patentféhigkeit der beanspruchten Schlagzah-
modifizierungsmittel trug die Beschwerdefithrerin zunichst
vor, das Hauptmerkmal im Verfahren zur Herstellung der
elastomeren Zwischenstufe (B) gemaB Dokument (1) sei die
Verwendung eines Pfropfvernetzers, d. h. einer mischpoly-
merisierbaren Verbindung mit mehreren Doppelbindungen ‘
unterschiedlicher Reaktivitadt. Dagegen kdénne gemidB der
Lehre des Streitpatents ein ausreichender Verknupfungsgrad
zwischen der elastomeren Phase und der harten Endphase mit
herkémmlichen Vernetzern erzielt werden, die drei gleich-
wertige (Meth)acrylgruppen enthalten. Dieser Untefschied
ergebe sich bereits aus der Verwendung des Wortes
"bestehend" in der erteilten Anspruchsfassung (Streit-
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patentschrift, Spalte 11, Zeilen 37/38), komme aber durch
den Disclaimer in den zwei Hilfsantriagen noch klarer zum
Ausdruck.

VI. Demgegenuber machte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende)
vor allem geltend, die Lehre der Entgegenhaltung sei nicht
auf die allgemeine Ausfihrungsform gemdf deren Ansprichen
beschrankt; vielmehr umfasse sie auch die in deren
Beschreibung erwdhnten Alternativen, nach denen die
Verknipfung mit Ublichen Vernetzern allein erfolgen koénne.
Dies sei nicht als widersprichliche Information zu
bewerten, sondern als Hinweis darauf, daf die Verknipfung
auch mit anderen Verfahrensmerkmalen zu beeinflussen sei.

VII. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents aufgrund der folgenden Unterlagen:

1) Hauptantrag: Patent in der erteilten Fassung;

2) erster Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
13. Mai 1989, Anspriche 2 und 3 sowie Beschreibung,
wie erteilt;

3) zweiter Hilfsantrag: Anspruch 1 und Beschreibung
Spalten 1 und 2 uUberreicht in der mindlichen
Verhandlung, Anspriche 2 und 3 sowie die restliche
Beschreibung, wie erteilt.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuruckweisung der
Beschwerde.
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Entscheidungsgrinde

1.

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist zulédssig.

Héuptantrag s

2.

Ay
W

Die Formulierung der Anspriche ist unter dem Gesichtspunkt
von Artikel 123 EPU nicht zu beanstanden:

Anspruch 1, der mit der erteilten Fassung dieses Anspruchs

identisch ist, unterscheidet sich von dem urspringlich

- eingereéeichten Hauptanspruch lediglich durch die Tatsache,

daB das Monomergemisch in der Stufe a) aus wenigstens

80 Gew.-% Methylmethacrylat bestehen soll. Dieser Wert
stimmt mit Seite 6, Zeile 15 der Erstunterlagen tiiberein.
Die Wahl von Methylmethacrylat als.Hauptmonomer in dieser
Stufe entspricht einer Beschrankung auf eine von mehreggn

- urspringlich beanspruchten Alternativen, wonach

"Methylmethacrylat oder Styrol oder deren Gemisch"
eingesetzt werden konnten; nach Seite 6, Zeilen 17/18 der
urspringlichen Anmeldung ist Methylmethacrylat sogar als
bevorzugte Aufbaukomponente des Kerns genannt, wie,
Ubrigens auch den Beispielen 1 bis 3 zu entnehmen ist.

Was die abhéngigen Anspriche 2 und 3 betrifft, so
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entsprechen sie der erteilten sowie ursprunglichen Fassung

dieser Anspriiche.

Nun stellt sich die Frage der prozeduralen Zuldssigkeit
des Hauptantrags, dessen Anspruchssatz der erteilten
Fassung entspricht.

Dem Sachverhalt ist zu entnehmen (siehe Punkt IV); daB die

Beschwerdefihrerin in der Beschwerdebegrindung diese
Fassung durch eine andere ersetzt und zunachst versucht
hatte, das Patent in geandertem Umfang aufrechtzuerhalten.
Die Kammer schlieBt sich der Meinung der im ABl. EPA 1989,
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336 verdffentlichten Entscheidung T 123/85
"Inkrustierungsinhibitoren/BASF" an, wonach mit einer
solchen Anderung die Patentinhaberin grundsatzlich nichts
weiter zum Ausdruck bringe als den Versuch, ihr Patent im
Hinblick auf Bedenken des EPA oder der Einsprechenden
abzugrenzen. Die begrenzte Antragsstellung besage dagegen
nicht, daB die Patentinhaberin auf den Teil ihres
erteilten Patents, der Giber den beschrankten Antrag
hinausgeht, unwiderruflich verzichte. Daher stehe es der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren grundsatzlich frei,
einen bereits gestellten Antrag nachtraglich zu andern.
Sie kénne der von ihr beantragten Beschrankung einen
anderen Inhalt geben oder auch ihr Patent wieder in der
erteilten Fassung verteidigen (Entscheidungsgrinde,

Punkt 3.1.1, Absatze 3 und 4).

Die Mdéglichkeit, den Antrag nachtraglich zu andern,
besteht allerdings nach der angezogenen Entscheidung nicht
ohne Vorbehalt (Punkt 3.1.2). Sollte sich insbesondere die
Antragsdnderung als ein verfahrensrechtlicher MiBbrauch
darstellen, so kénnte es der Patentinhaberin verwehrt
werden, ihren bisherigen beschrankten Aufrechterhaltungs-
antrag aufzugeben und ihr Patent nunmehr wieder in vollem
Umfang zu verteidigen. Ein solcher Fall von MiBbrauch ist
aber im vorliegenden Fall nach Meinung der hier ent-
scheidenden Kammer gegeben.

Dabei ist es entscheidend, daB hier der Antrag auf
Ruckkehr zur erteilten Fassung erst in der mundlichen
Verhandlung, d. h. 33 Monate nach der Beschwerde-
begrindung, gestellt worden ist, ohne daB8 hierfir eine
Rechtfertigung vorgebracht wurde oder fur die Kammer
ersichtlich ist. Wie in der in ABl. EPA 1988, 1
verdoffentlichten Entscheidung T 153/85 "Alternative
claims/AMOCO CORPORATION" erlautert wird, stellt die
Zulassigkeit spat eingereichter Antrage eine Grund-
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satzfrage dar. So kann es die Kammer bei der Entscheidung
Uber eine Beschwerde in der mindlichen Verhandlung zu '
Recht ablehnen, Anspruchssatze zu berlicksichtigen, wenn
sie erst in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium,

z. B. in der mundlichen Verhandlung, eingereicht werden
und nicht eindeutig gewdhrbar sind (Entscheidungsgrinde,
Punkt 2.1, Absatz 3). Zweck dieser Rechtsprechung ist es,
wie im gleichen Punkt der angezogenen Entscheidung unter
2.1 (c) angedeutet, einen MiBbrauch des Beschwerde-
verfahrens zu verhindern.

Im Einklang mit dieser Rechtsprechung weist die Kammer im
vorliegenden Fall den Hauptantrag der Beschwerdefithrerin
als unzulédssig zuriick, weil er erst in der mindlichen
Verhandlung eingereicht worden ist, ohne daf ein triftiger
Grund fur die Verspatung vorlag; die Zurickweisung erfolgt
auBerdem auch deshalb, weil die Kammer der Auffassung )
ist, daB dem beanspruchten Gegenstan& eindeutig Artikel 54
EPU entgegensteht, wie es im Punkt 6 ndher erlautert wird
(vgl. Punkt 2.2 der o. g. Entscheidung).

Hilfsantriage

4.

00977

Von der Fassung geméB_Hauptahtrag unterscheiden sich die
Anspruchssdtze gemd@B den zwei Hilfsantragen lediglich
durch die Hinzufigung eines Disclaimers am Ende des
kennzeichnenden Teils des Hauptanspruchs.

Mit dem Disclaimer im Anspruch 1 gemdB dem ersten Hilfs-
antrag wird angegeben, daB die am Aufbau der elastomeren
Zwischenstufé'beteiligten mehrfunktionellen Monomere keine
Pfropfvernetzer enthalten durfen, wie sie gemas der
allgemeinen Lehre des Dokuments (1) erforderlich Sind. Mit
dem Disclaimer im Anspruch 1 gemdB dem zweiten Hilfsantrag
wird prazisiert, daBf die im Dokument (1) ausdricklich
genannten Pfropfvernetzer, namlich die Allyl-, Methallyl-
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und Crotylester einer «,B-ungesdttigten Carbonsdure oder
Dicarbonsdure, nunmehr ausgeschlossen sind. Die Stitze fir
die zwei Disclaimer ist also der Entgegenhaltung zu
entnehmen (siehe z. B. Anspriche 1 und 5), wogegen es im
Prinzip keine Bedenken gibt.

Dokument (1) beschreibt thermoplastische Massen aus (i) 10
bis 96 Gew.-% eines harten thermoplastischen Polymeren,
das durch Polymerisation einer Monomeren-Mischung aus
iberwiegend Alkylmethacrylat, worin die Alkylgruppe 1 bis
4 Kohlenstoffatome enthalt, ggf. substituiertem Styrol,
(Meth)acrylnitril oder Mischungen davon entstanden ist,
und (ii) 90 bis 4 Gew.-% eines in mehreren aufeinander-
folgenden Stufen hergestellten Polymeren als Schlag-
zahmodifizierungsmittel (Anspruch 1; Spalte 3, Zeilen 15
bis 28). GemdB der allgemeinen Lehre dieses Dokuments
besteht dieses mehrstufige Schlagzahmodifizierungsmittel
insbesondere aus

(A) einer nicht-elastomeren, relativ harten ersten Stufe
mit einer Glasiibergangstemperatur von mehr als 25°C,
vorzugsweise mehr als 60°C, hergestellt durch Poly-
merisation einer Monomeren-Mischung aus 80 bis 100 Gew.-%
Alkylmethacrylat, worin die Alkylgruppe 1 bis 4 Kohlen-
stoffatome enthdlt, 0 bis 10 Gew.-% eines mischpolymeri-
sierbaren polyfunktionellen vernetzenden Monomeren, und 0
bis 10 Gew.-% eines mischpolymerisierbaren pfropfver-
netzenden Monomeren (Anspruch 1 in Verbindung mit

Spalte 7, Zeilen 22 bis 50);

(B) einer elastomeren Zwischenstufe, hergestellt durch
Polymerisation in Gegenwart des harten Kerns (A) einer
Monomeren-Mischung aus 70 bis 99,5 Gew.-% Alkylacfylat,
worin die Alkylgruppe 1 bis 8 Kohlenstoffatome enthalt, 10
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bis 25 Gew.-% eines monofunktionellen &thylenisch
ungesattigten Monomeren, 0 bis 5 Gew.-% eines vernetzenden
Monomeren und 0,5 bis 5 Gew.-% eines mischpolymerisier-
baren pfropfvernetzenden Monomeren, das ein Allyl-,
Methallyl- oder Crotylester einer «,B-ungesattigten
Carbonsdure oder Dicarbonsaure sein kann, wobei das
Produkt der Zwischenstufe eine Glaslbergangstemperatur von
weniger als 25°C, insbesondere weniger als -10°C,
aufweisen wirde, wenn die entsprechenden Monomeren in
Abwesenheit des Produkts der ersten Stufe polymerisiert
wirden (Anspruch 5 in Verbindung mit Spalte 10, Zeilen 11
bis 29); und

(C) einer relativ harten Endstufe, hergestellt durch
Polymerisation einer Monomeren-Mischung aus 90 bis

99,5 Gew.-% Methylmethacrylat und 0,5 bis 10 Gew.-% eines
Alkylacrylats mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen in der ,
Alkylgruppe in Gegenwart des Polymerisats der ersten Stufe
(A) und der Zwischenstufe (B), wobei das Produkt der
letzten Stufe eine Glasﬁbergangstemperatur von mehr als
25°C, vorzugsweise mehr als 50°C, aufweisen wirde, wenn
die entsprechenden Monomeren in Abwesenheit des Produkts
der ersten Stufe und der Zwischenstufe polymerisiert
wirden (Anspruch 6 zusammen mit Spalte 12, Zeilen 44 bis
58) . 2

Aus dem Vergleich der einzelnen Merkmale geht hervor, daB
sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf beiden Hilfs-
antridgen von dieser allgemeinen Lehre lediglich durch die
Abwesenheit eines Pfropfvernetzers in der Zwischenstufe
(B) unterscheidet. Dieses Ergebnis wurde von den Parteien
nicht bestritten und war sogar dér Ausgangspunkt fir die
Debatte in der mindlichen Verhandlung. |

Wie die Beschwerdegegnerin jedoch vorgetragen hat, muf man
hier unterscheiden zwischen der allgemeinen Lehre des.
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Dokuments (1), wie sie insbesondere den Anspruchen zu
entnehmen ist, und dem Gesamtinhalt der Beschreibung, die
spezifische Ausfihrungsformen umfaft. So wird in Spalte 9,
Zeilen 62 bis 68 auf eine Monomeren-Mischung far die
zweite Stufe hingewiesen, die neben dem Alkylacrylat als
Hauptmonomerem und dem monofunktionellen &thylenisch
ungesattigten Comonomeren 0,05 bis 5 Gew.-% eines
Vernetzers "oder" 0,05 bis 5 Gew.-% eines Pfropfvernetzers
enthalten kann.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, daf es sich hier um
eine sprachliche Ungenauigkeit handle, die sich nicht im
Einklang mit der allgemeinen Lehre dieser Entgegenhaltung
befinde und sogar im Widerspruch mit dem Inhalt von deren
Hauptanspruch stehe, kann nicht akzeptiert werden. Wenn-

. gleich die Pfropfvernetzung als erforderlich beschrieben

wird, um die Vorzige der dortigen thermop}astischen Massen
-namlich Herabsetzung des Triubungsgrads und der Farb-
anderungen, sogar bei Einwirkung von Wasser, Temperatur-
anderungen und/oder mechanischer Beanspruchung - zu
erreichen (Spalte 11, Zeilen 10 bis 41), so wird auch
ausdricklich erwahnt, daB sogar in Abwesenheit eines
Pfropfvernetzers eine Verkniipfung zwischen den einzelnen
Stufen erfolgen kann (Spalte 9, Zeilen 18 bis 20). Der
Verknipfungsgrad ist eigentlich eine Funktion von einer
Anzahl von Faktoren, darunter der Menge des Vernetzers,
der relativen Mengen der einzelnen Stufen und des
Molekulargewichtes der Stufen (Spalte 9, Zeilen 28 bis 33;
Spalte 11, Zeilen 42 bis 44). Unter diesen Umstanden kann
das Wort "oder" in Spalte 9, Zeile 67 nicht als bloBer
Schreibfehler abgetan werden, wie dies denkbar erschiene,
wenn es der einzige Anhaltspunkt fur ein Arbeiten auch in
Abwesenheit eines Pfropfvernetzers ware. '

Somit erscheint die Mitverwendung eines Pfropfvernetzers
in der zweiten Stufe nur als die bevorzugte Ausfihrungs-
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form bei der Herstellung der bekannten Produkte, wofur
auch der Schutz durch eine entsprechende Formulierung der
Anspriiche begehrt wurde; dies schlieBt aber andere
Ausfuhrungsformen, insbesondére das Weglassen des Pfropf-
vernetzers in der Zwischenstufe, nicht von der Gesamt-

offenbarung aus.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB es nicht nur dem
Gegenstand des Anspruchs 1 gemd@B Hauptantrag, durch dessen
Wortlaut im Hinblick auf das Wort "besteht" die
Mitverwendung zusatzlicher Pfropfvernetzer schon ausge-
schlossen ist, an der Neuheit fehlt, sondern ebenso auch
dem jeweiligen Anspruch 1 gemdf beiden Hilfsantragen.
Einerseits wird laut der Definition der elastomeren
Zwischenstufe b) im Oberbegriff ein Monomerengemisch
polymerisiert, das aus "wenigstens 90 Gew.-% mono-
funktionellen &thylenisch ungeséttigten Monomeren, von
denen wenigstens die Halfte ihres Gewichts Alkylester der
Acrylsdure mit 1 bis 18 C-Atomen im Alkylrest oder
Alkylester der Methacrylsdure mit 4 bis 18 c-Atomen im
Alkylrest sind, sowie aus bis zu 10 Gew.-% mehr-
funktionellen Monomeren, die mehrere Acryl- oder
Methacrylgruppen im Molekﬁl enthalten", besteht; anderer-
seits wird im kennzeichnenden Teil angegeben, "daB8" am
Aufbau der elastomeren Zwischenstufe als mehrfunktionelle
Monomere wenigstens 0,2 Gew.-%,ibezogen auf die Monomeren
der Stufe b); an Monomeren mit drei oder mehr Acryl-
und/oder Methacrylgruppen beteiligt sind." Da weder die
eine, noch die andere Definition die Anwesenheit von
Pfropfvernetzern uberhaupt zulast, kénnen die Disclaimer,
die solche nochmals ausdricklich ausschlieBen, héchstens
eine klarstellende, aber keine einschrankende Wirkung auf
die Zusammensetzung der elastomeren Zwischenstufe haben:
daraus folgt, daB die Definition dieser Zwischenstufe mit
oder ohne solche Disclaimer materiell die gleiche ist und
daB Dokument (1) aus den oben geschilderten Grinden den
Hauptanspruch gemdf den zwei Hilfsantrdgen ebenso
vorwegnimmt wie denjenigen gemd&B Hauptantrag.
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.8. Die gleichen Erwagungen gelten fir die abhangigen
Anspruche 2 und 3, da sowohl die Menge der mehr-
funktionellen Monomeren in der Zwischenstufe gemas
Anspruch 2, als auch die Formmasse aus einem Schlagzah-
modifizierungsmittel und einem thermoplastischen Polymeren
von Methylmethacrylat aus Dokument (1) bekannt sind. Im
Ubrigen miiBten die Anspriche 2 und 3 schon deswegen
zusammen mit dem jeweiligen Anspruch 1 fallen, weil auf
sie kein gesonderter Antrag gerichtet ist.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeanmtin: Der Vorsitzende:

/ﬁ ;-
E. Gprgmapher ‘- . Antony
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