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- Sachverhalt und Antrage

I. Auf die europaische Patentanmeldung 82 109 137.8 wurde am
.4, Juni 1986 das europaische Patent 0 078 407 auf der
Grundlage von zwei Ansprichen erteilt.

II. Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) Einspruch ein. Sie bezog sich wahrend des
Einspruchsverfahrens auf eine Reihe von Dokumenten, wovon
fir diese Entscheidung lediglich folgende von Bedeutung

sind:

(1) DE-B-2 426 862

(2) Merkblatt der BAYER AG "Elastifizierung von Phenol-
harzen durch Desmocap 11R", Ausgabe Mai 1979

(6) Chemical Abstracts, Vol. 80, No. 2 (1974), Abstract
No. 4501p (JP-A-72 042 746)

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das europidische Patent
wegen mangelnder erfinderischef Tatigkeit des
beanspruchten Gegenstands sowie wegen Nichtausfiithrbarkeit
der Lehre des Streitpatents.

Anspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"1. Kupferkaschiertes Hartpapier aus einem flammwidrigen
SchichtpreBstoff auf Basis eines cellulosehaltigen
Tragermaterials und eines Impragnierlackes aus einem
Phenol-Resol mit Zusatzen von Weichmachern, dadurch
gekennzeichnet, daB der Impragnierlack die folgende

Zusammensetzung aufweist:
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ammoniakalisch kondensiertes

Phenolharz. - Co . von 35 bis 50
niedermolekulares

Phenolharz von O bis 12
Diphenylkresylphosphat von 20 bis 35
Hexamethylentetramin von 1 bis 6
Tetrabrombisphenol A von O bis 5
Pentabromidphenylather von 5 bis 20 Gew.%
und

einer Polyurethan-Komponente aus einem Umsetzungsprodukt
von Polyethylenglykol-Polypropylenglykol und p-Nonylphenol
mit Toluol-2,4-diisocyanat mit folgender Zusammensetzung:

(-O-CH3-CHy ) vor; 15 bis 20
(-0-CH-CH(CH3) =) n : von 50 bis 60
Toluol-2,4-diisocyanat von 8 bis 12
Nonylphenol von 10 bis 15 Gew.%."

Die Einspruchsabteilung begriindete ihre Entscheidung
damit, daB es fir den Fachmann nahegelegen habe, die Lehre
der Dokumente (1) und (2) miteinander zu kombinieren, da
er aufgrund der Angaben in letzterem annehmen muBte, daB8
die Polyurethankomponente mit der Bezeichnung Desmocap 11R
den aus Dokument (1) bekannten Impragnierlack auf
Phenolharzbasis elastifizieren werde. Er habe daher
erwartet, daB dies zu einer Verbesserung des Verhaltens
beim Kaltstanzen fithre. Zu dem beanspruchten Material sei
er offenbar dadurch gelangt, daB es in Abwesenheit eines
Vorurteils gegeniiber der Verwendung von Desmocap 11R in
dem bekannten Impragnierlack innerhalb des fachmannischen
Kénnens gelegen habe zu erproben, welches die optimalen
Hexamethylentetramin - und Desmocap-Konzentrationen seien.
AuBerdem sei die erfindungsgemdBe Lehre nicht ausfuhrbar,
da diese einen Impragnierlack betreffe, der ein nicht
naher definiertes "niedermolekulares Phenolharz"

enthalte.
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin

(Patentinhaberin) Beschwerde eingelegt.

-Eine mundliche Verhandlung fand am 10. Oktober 1991 in

Gegenwart der Parteien statt.

i)

Zur Begrindung ihrer Beschwerde fihrte die
Beschwerdefiuhrerin im wesentlichen folgendes aus:

Ausgehend von dem aus Dokument (1) bekannten

. Impragnierlack fur SchichtpreB8stoffe, habe dem

Streitpatent die Aufgabe zugrunde gelegen, ein

- kupferkaschiertes Hartpapier mit verbesserter

Kaltstanzbarkeit und niedriger -erforderlicher-Stanz-

04684

kraft ohne Lackverstopfung bei Erfillung

- physikalischer Eigenschaften entsprechend IEC 249-2-

7 FVO vorzuschlagen. Die Losung dieser Aufgabe sei:
dem Fachmann aber keineswegs durch Dokument (2)
nahegelegt worden, da dieser Stand der Technik
lediglich die Verwendung von Desmocap 11R fur die
Elastifizierung von Phenolharzen in Zusammenhang mit
der Herstellung von Lackfilmen auf einem Substrat
offenbare, wobei offensichtlich nicht wie bei
SchichtpreBstoffen Uber die Zwischenstufe eines
Prepregs ein Laminat hergestellt werde. Der Fachmann

"hatte daher nicht versucht die Erkenntnisse aus der

Herstellung von elastischen Lackfilmen auf die
Herstellung von Schichtstoffen zu uUbertragen, mit dem
Ziel deren Kaltstanzbarkeit zu verbessern. AuBerdem
habe er trotz Kenntnis von Dokument (6) damit rechnen
mussen, daB aufgrund des in den HartungsprozeB einge-
schleppten Wassers, dessen Herkunft sowohl auf die
Impragnierharzlésung als auch auf die zu
impragnierende Papierbahnen zurickgehe, der Zusatz
einer Polyurethan-Komponente zu Kohlendioxid-
Abspaltung und somit zu Schaumbildung fuhre.
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Auch .der Vorwurf der Nichtausfihrbarkeit der Lehre
gemaB Streitpatent sei nicht stichhaltig. Aufgrund
der breiten Palette an handelsublichen Bakelite-
Harzen, sei es dem Fachmann ohne weiteres méglich,
die gewilinschten SchichtpreBstoffe auf Phenolharzbasis
herzustellen. Daher sei es nicht erforderlich,
Molekulargewichte von Phenolresolen oder dergleichen
anzugeben. Im ubrigen sei bekannt, daB man
prinzipiell aus allen Phenolen elektrisch gute Harze
herstellen kénne, wobei insbesondere die
ammoniakalisch kondensierten Phenolresolharze
niedermolekulare Anteile enthielten. AuBerdem
offenbare das im Streitpatent erwdhnte Dokument (1)
erfindungsgemidf einsetzbare Phenolresolharze unter
Angabe des Molekulargewichtsbereiches. Auch sei die
Polyurethan-Komponente fir den Fachmann hinreichend
definiert, da es sich dabei lediglich um ein
handelsibliches blockiertes Polymer mit Ether- und
Urethangruppen handle, das im wesentlichen dem in
Dokument (2) erwahnten Produkt Demoscap 11R
entspreche. Allerdings seien dem Verwender dieses
Produkts dessen genaue Zusammensetzung in der Regel
nicht bekannt.

Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen
widersprochen und dabei im wesentlichen folgende
Ausfihrungen gemacht:

Um zu dem beanspruchten kupferkaschierten Hartpapier
zu gelangen, habe es fir den Fachmann nahegelegen
die Lehren der Dokumente (1) und (2) miteinander zu
kombinieren, und zwar insbesondere deshalb, weil
unabhdngig von dem Einsatzgebiet der in Dokument (2)
erwahnten Phenolharze eine Elastifizierung der
unterschiedlichsten Phenolharze durch den Zusatz von
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Demoscap 11R vorbeschrieben werde. Im ilbrigen gebe es
keine.grundsatzlichen Unterschiede zwischen
Phenolharzen fur die Herstellung von Lackfilmen und
Phenolharzen, die als Impragnierlacke bei der
SchichtpreBstoffherstellung verwendbar seien. Wie aus
Dokument (2) ersichtlich, fihrten bereits kleine
Zusatze von Desmocap 11R zu einer befriedigenden
Verformbarkeit der sprédharten Phenolharze.

"AuBerdem habe die Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung zu Recht festgestellt, daB die Lehre
gemaB Streitpatent mangels deutlicher und
vollstandiger Offenbarung nicht ausfuhrbar sei.

Insbesondere _sei_auch die gemaB-Streitpatent

einzuse;zende Polyurethan-Komponente véllig
unzureichend definiert aufgrund der Unbestimmtheit
der Indices "m" und "n" in den Formeln fur die
Polyoxyethylen- und Polyoxypropylen-Komponente.

VI. Die Beschwerdefithrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriickweisung der:
Beschwerde.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde ist zuldssig.

2. Es stellt sich zunachst die Frage, ob das Streitpatent die

in Rede stehende Erfindung so deutlich und vollstandig
offenbart, daB ein Fachmann sie ausfihren kann.
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Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein kupfer-
kaschiertes Hartpapier aus einem flammwidrigen Schicht-
preBSstoff auf Basis eines cellulosehaltigen Tréager-
materials und eines Impragnierlackes aus einem Phenol-
Resol mit u. a. Zusdtzen von Weichmachern.

Wie im Streitpatent ausgefithrt, wird vorgeschlagen ein
kupferkaschiertes Hartpapier mit verbesserten Kaltstanz-
eigenschaften herzustellen. Dies soll nach Anspruch 1
(siehe Punkt III oben) dadurch erreicht werden, daf einem
Impragnierlack auf Basis eines Phenolresolharzes eine
Polyurethan-Komponente gemaB Dokument (1) zugesetzt wird.
Zur Vermeidung einer Unvertraglichkeit mit der zugesetzten
Polyurethan-Komponente muBte jedoch der Gehalt an Hexa-
methylentetramin im Impragnierlack optimiert werden
(betrdgt zwischen 1 und 6 Gew.% der beanspruchten
Zusammensetzung). Auch wird darauf hingewiesen, dag8 der
Anteil an niedermolekularem Phenolresol im Imprédgnierlack
maBgebend ist fur deren Impragnierwirkung und damit auch
fur die Spezifikation der Wasseraufnahme und
dielektrischer Eigenschaften. In Tabelle 1 der
Beschreibung ist auBerdem eine erfindungsgemaBe Zusammen-
setzung angegeben (sieh Spalte 1, Zeilen 37 bis 45;
Spalte 2, Zeilen 44 bis 55; Spalte 3, Zeilen 29 bis 51;
Anspruch 1).

Es ist klar, daB die Ausfuhrbarkeit dieser Lehre nur
gewahrleistet sein kann, wenn der Fachmann ohne
unzumutbaren Aufwand in der Lage ist zu erkennen, welche
Komponenten fur die Herstellung des Impragnierlackes zu
verwenden sind. Diese Voraussetzung ist jedenfalls dann
erfillt, wenn die Offenbarung durch Bezugnahme auf ein
bereits in der urspringlichen Beschreibung genanntes
Dokument vervollstandigt ist (siehe T 6/84, ABl. EPA 1985,
238).
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Wie im Streitpatent-dargelegt, dient als Basisharz fur den
Impragnierlack ein "ammoniakalisch kondensiertes Phenol-

-resolharz" gem&B Dokument (1) (siehe Spalte 2, Zeilen 44

bis 46). Dieses Dokument enthdlt aber zusdtzliche Angaben
beziiglich der herstellungsbedingten Molekulargewichts-
verteilung: 20 bis 26 % an Dimeren, 6 bis 12 % an Trimeren
und Tetrameren und 24 bis 36 % an Pentameren und
Oligomeren. Dies zeigt, daB ein derartiges Harz den fir
die Impragnierwirkung wichtigen Anteil an nieder-
molekularem Phenolharz enthalt. Impragnierharze mit
solcher Molekulargewichtsverteilung werden z. B. von der
Firma Bakelite-Gesellschaft mbH, Letmathe, unter dem

04684

Handelsnamen VL_6514 N vertrieben (siehe Anspruch-1;
Spalte 5, Zeilen 12 bis 22 und Zeilen 38 bis 50). Somit
kann fir den Fachmann kein Zweifel daran bestehen, welches
Phenolharz er im vorliegenden Fall fur die Herstellung des

Impragnierlacks verwenden muB.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdefiihrerin eingerdumt, daB das im Handel
erhaltliche Polyurethanprodukt mit der Bezeichnung
"Desmocap 11R" eine im Sinne des Streitpatents zu
verwendende Polyurethan-Komponente darstelle. Dem
Verwender entziehe sich zwar die genauve Zusammensetzung
dieses Produkts, da er in der Regel nicht die Mdéglichkeit
habe diese selber festzustellen und somit lediglich uber
die durch den Vertrieb'aes Produkts zuganglich gemachte,
jedoch allgemein gehaltene und daher unvollstandige
Produktinformation verfiige, aus der allerdings eindeutig
hervorgehe, daB es sich bei "Desmocap 11R" um ein Ether-
und Urethangruppen aufweisendes Nonylphenol-blockierte
NCO-Gruppen enthaltendes Polymer handelt. Die Beschwerde-
gegnerin hat dem nicht widersprochen. Es besteht daher

kein Grund anzunehmen, die beanspruchte Erfindung sei im

e/
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Hinblick auf die zu verwendende Polyurethan-Komponente
nicht ausfihrbar. Dem Fachmann ware iubrigens nicht
entgangen, daB die im Streitpatent beschriebene
Polyurethan-Komponente der oben erwahnten Produkt-
beschreibung von Desmocap 11R entspricht. Daher hingt im
vorliegenden Fall die Ausfihrbarkeit der Erfindung auch
nicht davon ab, ob die Indices "m" und "n" im Streitpatent
exakt definiert sind oder nicht.

Zusammenfassend ergibt sich daraus fur die Kammer, daB die
Angaben im Streitpatent v6llig ausreichen, damit der
Fachmann die Lehre des Streitpatents ohne Schwierigkeiten
ausfihren kann. '

Dem Gegenstand des Streitpatents am nachsten kommender
Stand der Technik ist Dokument (1), welches die
Herstellung von flammwidrigen SchichtpreBstoffen betrifft,
die ggfs. kupferkaschiert sind. Die Herstellung erfolgt im
wesentlichen durch Impradgnieren eines cellulosehaltigen
Materials mit einer Phenolresolharzlésung, die neben einem
ammoniakalisch kondensierten Phenolharz eine Menge von 1
bis 15 Gew.% Hexamethylentetramin enthidlt, wobei das
Phenolharz folgende Molekulargewichtsverteilung hat: 20
bis 26 % an Dimeren; 6 bis 12 $ an Trimeren und
Tetrameren; 24 bis 36 ¥ an Pentameren und Oligomeren. Als
Weichmacher werden Ester der Phosphorsdure (z. B.
Diphenylkresylphosphat) eingesetzt (siehe Anspruch i:
Spalte 1, Zeile 56 bis Spalte 2, Zeile 11; Spalte 3,

Zeile 59 bis Spalte 4, Zeile 46).

Wie in der Beschreibung des Streitpatents dargelegt,
koénnen auf Basis von derartigen Phenolresol-Harzen
hergestellte SchichtpreBstoffe noch nicht alle
Anforderungen hinsichtlich verbesserter Kaltstanzbarkeit,
verringerter RiBbildung, insbesondere bei der Herstellung
von Lochgruppen fur integrierte Schaltkreise, sowie
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vernachlassigbarer Lochverstopfung erfiillen, wobei aber
die mechanische und“*elektrische Qualitat und die
Flammwidrigkeit der auf dieser Basis hergestellten Kupfer-

- Hartpapiere voll zufrieden stellen (siehe insbesondere

Spalte 1, Zeilen 3 bis 24 des Streitpatents).

Gegenuber Dokument (1) besteht die technische Aufgabe
daher darin, ein kupferkaschiertes Hartpapier mit
verbesserter Kaltstanzbarkeit und niedriger erforderlicher
Stanzkraft, ohne Lochverstopfung, vorzuschlagen.

Diese Aufgabe wird gemdB Streitpatent im wesentlich
dadurch geldést, daB dem bekannten Phenol-Resolimpragnier-

lack eine Polyurethankomponente-zugefugt—wird;-bestehend—

04684

aus einem Umsetzungsprodukt von Polyethylenglykol,
Polypropylenglykol und p-Nonylphenol mit Toluol-2,4-
diisocyanat. ’

Aufgrund der Angaben in der Beschreibung ist es glaubhaft,
daB durch diese MaBnahme die genannte Aufgabe tatsachlich
gelost wird (siehe Spalte 1, Zeile 62 bis Spalte 2,

Zeile 12). Da die Beschwerdegegnerin dies auBerdem auch
nicht bestritten hat, erubrigen sich weitere Ausfihrungen

hierzu.

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstands wurde von der
Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Da auch die Kammer
diesbezliglich keinen Einwand erkennen kann, eribrigen sich
ebenfalls weitere Ausfihrungen hierzu. '

Es bleibt 2zu beurteilen, ob angesichts der gestellten
Aufgabe die beanspruchte Lésung auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht.

Bei dem Versuch, die ihm gestellte Aufgabe zu lésen, ware
dem Fachmann sicher nicht entgangen, daf in Dokument (2)
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eine "neue Elastifizierungsméglichkeit von Phenolharzen"
vorgestellt wird. GemdB der dort vermittelten Lehre haben
Versuche gezeigt, daB sprddharte Phenol-Formaldehyd-Harze
mit Desmocap 11R vertraglich sind und gleichzeitig
elastifiziert werden, da unter den Bedingungen der
Warmehdrtung ein Einbau des Elastifizierungsmittels
stattfindet. Bereits kleine Zusatze von Desmocap 11R (ca.
10 bis 30 %) fuhren zu einer befriedrigenden Verformbar-
keit der sprodharten Phenolharze. Die dort beschriebenen
Versuche betreffen die Herstellung von Lackfilmen.
AuBerdem sind Phenolharz/Desmocap 11R-Kombinationen gut
lagerfahig (siehe Seite 1 "Einleitung" und letzte Seite
"Zusammenfassung") . '

Da die Beschyerdefﬁhrerin selbst darauf hingewiesen hat,
daB es bekannt ist, daB man prinzipiell aus allen Phenolen
elektrisch gute Harze herstellen kann, wdre der Fachmann
daher sicherlich davon ausgegangen, daB Desmocap 11R
ebenso geeignet sein muB auf Basis von Phenolharzen
hergestellte Impragnierlacke fir die SchichtpreBstoff-
herstellung zu elastifizieren, ohne Ubrigens befiirchten zu
mﬁséen, daB ein auf diese Weise modifiziertes Phenolharz
nicht mehr gut lagerfahig sei. Ein fir diesen Zweck
geeignetes Harz war ihm aus Dokument (1) in allen
Einzelheiten bekannt (siehe Punkt. 4. oben).

Da durch den in Dokument (2) erwahnten Elastifizierungs-
effekt eine befriedigende Verformbarkeit des sprédharten
Phenolharzes erzielt werden kann, hidtte er aber zweifellos
damit gerechnet, daB auf dieser Basis hergestelltes
Hartpapier ein besseres Verhalten beim Kaltstanzen zeigt.
Es liegt namlich auf der Hand, daB bei einem einigermaBen
verformbaren Harz, die fir das Kaltstanzen erforderliche
Arbeitskraft geringer sein wird als dies bei einem
sprodharten Harz der Fall ist. AuBerdem ist bei einem
verformbaren Harz damit zu rechnen, daB eine geringere
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Neigung zu RiBbildung besteht. Aufgrund der ausdrucklichen
Hinweise, -daB der Zusatz von "kleinen" Mengen an
Desmocap 11R zu einer "befriedigenden" Verformbarkeit des

- sprédharten Harzes fuhrt, hatte er zudem nicht erwartet,

daB die resultierende Elastifizierung eine drastische
Veranderung der Eigenschaften des Harzes bewirken wurde.
Er hatte somit auch keinen Grund gehabt anzunehmen, kleine
Mengen an zugesetztem Desmocap 11R wﬁrden zu Phenolharzen
fihren, die fur die Herstellung von Hartpapier untauglich

seien.

Dokument (2) enthdlt zwar keine spezifischen Angaben zur

chemischen 2usammensetzung des im Handel erhaltlichen

04684

Produkts Desmocap 11R, jedoch hat die Beschwerdefiihrerin
in der mﬁndl@chen Verhandlung vor der Kammer eingeréuht,
daB der Fachmann auf jeden Fall wuBte, daB es sich bei
diesem Elastifizierungsmittel fir Phenolharze um ein
Ether- und Urethangruppen aufweisendes, Nonylphenol-
blockiertes NCO-Gruppen enthaltendes Polymer handelt
(siehe Punkt 3.2, zweiter Absatz). Daher ihr Einwand, der
Fachmann habe bei der Ubertragung der Lehre gemd@B8 Dokument
(2) auf die Herstellung von SchichtpreBstoffen damit »
rechnen miissen, daB die vorhandenen Isocyanate mit dem in
den HértungSprozéB eingeschleppten Wasser unter Schaum-
bildung (Kohlendioxid-Abspaltung) reagieren. Hierbei
handelt es sich aber offensichtlich um eine nicht
belegbare Behauptung der Beschwerdefihrerin, da kein
Fachbuch oder dergleichen zu deren Stitzung vorgelegt
wurde. Nach den unwidersprochen gebliebenen Ausfihrungen
der Beschwerdegegnerin enthalten kondensierte Phenolharze
durchwegs etwas Wasser, also auch solche die fur die
Lackfilmherstellung nach Dokument (2) verwendet wurden.
Dieser Stand der Technik erwahnt aber keine Schaumbildung.
Viel aufschluBreicher zu dieser Hinsicht erscheint der
Kammer Dokument (6), welches einen gut stanzbaren Schicht-
preBstoff mit guten elektrischen Eigenschaften beschreibt,
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der aus Papier und einem hitzehartbaren Impragnierlack
hergestellt ist, wobei letzterer u. a. ein Phenolharz und
ein Polyurethanharz enthalt. Durch diese Vorverdéffent-
lichung wird eindeutig belegt, daB bereits bekannt war,
daB die in Rede stehende Kombination von Harzen zu einem
einwandfreien Hartpapier fihrt. Dies alles zeigt, daB der
Fachmann keinen Grund hatte zu befiirchten, bei der
Herstellung von Hartpapier kénnte der Zusatz von Poly-
urethan im Phenolharz eine unerwinschte Schaumbildung
bewirken.

Aus alledem ergibt sich, daB der Fachmann nicht gezdgert
hatte, die aus Dokument (2) gewonnenen Erkenntnisse auf
die Herstellung von SchichtpreBstoffen zu ubertragen. Er
hatte daher .zur Losung der gestellten Aufgabe dem aus
Dokument (1) bekannten Impragnierlack ein Ether- und
Urethangruppen aufweisendes, Nonylphenol-blockierte NCO-
Gruppen enthaltendes Polymerprodukt zugesetzt.

Dem Fachmann verblieb daher nur noch die optimalen Mengen
der Komponenten des Impragnierlackes zu bestimmen. Hierbei
handelt es sich aber lediglich um eine reine Routine-
angelegenheit. Die Beschwerdefilhrerin hat ibrigens zu
keiner Zeit geltend gemacht, da8 hierin ein erfindungs-
wesentlicher Aspekt zu sehen sei.

Zusammenfassend folgt aus den dargelegten Grinden, daB der
Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht und daher nicht gewahrbar ist.

Mit dem nicht gewdhrbaren Anspruch 1 fallt zwangslaufig
der ruckbezogene Anspruch 2.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte:

T 611/89

Der Vorsitzende:

——P+—Martorana
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P.A.M.
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