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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

01478

Die Beschwerdefilhrerin ist Inhaberin des europdischen
Patents 0 148 365, erteilt am 29. Juli 1987 auf die am
9. November 1984 mit der deutschen Prioritat vom

11. November 1983 eingereichte Patentanmeldung

Nr. 84 113 531.2.

Die unabhdngigen Anspriche 1 und 4 lauteten, wie folgt:

"]1. Harter fur Epoxidharzmassen auf Basis von Dicyandiamid
dadurch gekennzeichnet, daf er

a) Dicyandiamid mit einer KorngréBe = 90 % =< 10 um und

b) 0,1 bis 30 Gew.% Siliziumdioxid und/oder ein Metall-
oxid der II. Haupt- oder Nebengruppe mit einer
spezifischen Oberfldche nach BET von mindestens 50 m2/g
enthalt.

4. Verfahren zur Herstellung eines Harters fur
Epoxidharzmassen nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB man das Siliziumdioxid und/oder das
Metalloxid der II. Haupt- oder Nebengruppe mit dem
Dicyandiamid vor dem Mahlvorgang zudosiert und dann

gemeinsam auf die angegebene KorngréfSe vermahlt."

Gegen das Patent hat die Beschwerdegegnerin am
16. April 1988 wegen mangelnder Neuheit (geltend gemachter
offenkundiger Vorbenutzung) und erfinderischer Tatigkeit,

gestutzt auf .die folgenden Dokumente

(1) Merkblatt DICYANDIAMID der Firma SKW Trostberg,
Ausgabe Juni 1983,

(2) Ullmanns Encyklopddie der technischen Chenie,
4. Auflage 1982, Band 21, Seiten 467 und 470,
spater auch 471,

(3) JP-A-57-047323 (Derwent-Referat),

oS



III.

01478

2 T 59/90

(5) E.Sacher, "Kinetics of Epoxy Cure": The systems
bisphenol A epoxides/dicy in POLYMER 1973, Band 14,
Seite 94,

spiater ergadnzt durch das zugelassene Dokument

(4) US-A-3 882 064

Einspruch erhoben.

Mit Entscheidung vom 23. Oktober 1989, zur Post gegeben am

17. Januar 1990, widerrief die Einspruchsabteilung das
Patent. Die angefochtene Entscheidung erachtete (1) als
nicht vorverdéffentlicht, sah offenkunéige Vorbenutzung
nicht als erwiesen an und anerkannte die Neuheit des
Patentgegenstandes. Sie verneinte jedoch das Vorliegen v
erfinderischer Tatigkeit im Hinblick auf Dokument (3) in
Verbindung mit (2) oder (4) oder auch auf Dokument (4) i

Verbindung mit (5).

Gegen die genannte Entscheidung hat die Patentinhaberin
(Beschwerdefihrerin) am 22. Januar 1990 unter gleich-

' zeitiger Entrichtung der'vorgesthiebenen Gebuhr

Beschwerde eingelegt und hierzu am 18. Mai 1990 eine

Begriindung sowie neue Vergleichsversuche eingereicht.

Mit Schriftsatz vom 20. September 1991 legte die
Beschwerdefihrerin hilfsweise einen eingeschrénkten
Anspruch 1 vor, den sie spater zur Grundlage ihres

Hauptantrages machte. Er lautet, wie folgt: -

‘"), Harter fir Epoxidharzmassen auf Basis von

Dicyandiamid, dadurch gekennzeichnet, daB er

a) gemahlenes Dicyandiamid mit einer KofngréBe > 90 % <

um und
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b) 0,1 bis 30 Gew.% Siliziumdioxid und/oder ein Metalloxid
der II. Haupt- oder Nebengruppe mit einer spezifischen
Oberflache nach BET von mindestens 50 m2/g enthalt,
welches dem Dicyandiamid vor dem Mahlvorgang zudosiert

wurde. "

Die Argumente der Beschwerdefihrerin, die sie in der
mindlichen Verhandlung vom 12. Marz 1993 noch vertieft
hat, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ausgehend von
(4) als nachstem Stand der Technik sieht sie demgegeniiber
die Aufgabe des Patentgegenstandes in dér Entwicklung
eines Harters, der das Erreichen kirzerer Gelierzeiten und
gleichzeitig die Herstellung gegen Sedimentation stabiler
Dispersionen in flussigen Epoxidharzeh erméglicht. Sie
meint, daB def Fachmann dem Dokument (3) nicht habe
entnehmen kénnen, daf Dicyandiamid (im folgenden DCD) mit
einer DCD-KorngréBe = 90% =< 10 um zur Losung dieser
Aufgabe geeignet sei, weil einerseits die in (3)
geoffenbarten DCD-Fraktionen kleiner Korngrdéfe (= 90% =< 5
pm) durch Windsichten (nicht Mahlen) aus handelsiblichem

.kristallinem DCD hergestellt worden seien und andererseits

(3) keine Information daruber enthalte, wie die - durch

das patentgemdBe Herstellen durch Mahlen .noch gesteigerte

- die Dispersionsstabilitat beeintrachtigende

‘Agglomerationsneigung unterdrickt werden kénne.

DaB diese Aufgabe - wie insbesondere die neu vorgelegten
Beispiele 6 und 7 belegten - durch Mahlen des DCD in
Gegenwart von Siliziumdioxid groBer spezifischer Ober-
flache gelést werden kénne, sei im Hinblick auf (2),

Seite 471, Abb. 30 und (5), Seite 94 "Effect of
surfactant" uberraschend, da diese Literaturstellen bei
der patentgemidBen Vorgangsweise eine die Reaktivitat der
DCD-Partikel durch Oberflachenbeladung mit Siliziumdioxid-
teilchen stark beeintrdchtigende Umhullung erwarten

lieRen.
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Die Beschwerdegegnerin anerkennt die Neuheit des Gegen-
standes des neuen Hauptantrages, bestreitet aber, daB er

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Sie geht von (3) als nachstem Stand der Technik aus und
meint, daB durch die kleinen DCD-Partikel die patentgemdfe
Aufgabe automatisch geldést sei, weil gemdB dem allgemeinen
Fachwissen kleine Teilchen im Vergleich zu groBeren eine
geringere Sedimentationsneigung aufwiesen und sich
schneller im Epoxidharz ldésten, was wiederum zu einer
Verkirzung der Gelierzeiten fihren musse. Dies werde auch
durch (5), Seite 94 "Effect of particle size" bestatigt.

Es sei fur den Fachmann, der der Agglbmerierungsneigung
von kleinen DCD-Partikeln begegnen wollte, naheliegend
gewesen, dies durch Zumischen von Siliziumdioxid groBer.
spezifischer Oberflache zu tun, weil die Eignung von
Siliziumdioxid zum Zweck der Verbesserung der "handling
characteristics" von DCD-Pulver oder der Verbesserung der
Rieselfreudigkeit und des Verhinderns des Zusammenbackens
von Feststoff-Pulvern im allgemeinen aus (4), Spalte 2,
Zeilen SO bis 55, bzw. (2), Seite 470 "Verwendung als
FlieRhilfsmittel fiir Feststoffe" bekannt gewesen sei.

Ein DCD-Pulver sehr kleiner Korngrofe durch Mahlen
anstelle von Windsichten herzustellen, sei bei grof-
technischer Herstellung selbstverstandlich, und auch das
Zumischen des Siliziumdioxids zum DCD vor dem Mahlén
entspreche nur der fir den Fachmann naheliegendsten
Vorgangsweise; uUberdies ladgen fur diese Merkmale des
Anspruchs 1 des Patentes keine Versuchsergebnisse vor, die
ihre Vorteilhaftigkeit gegeniber den DCD-Teilchen
entsprechender Korngréfe aus (3) bewiesen. Den von der
Beschwerdefuhrerin behaupteten "Umhﬁlluhgseffekt"

bestreitet die Beschwerdegegnerin.
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Die Beschwerdefithrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage des am 20. September 1991
eingegangenen Patentanspruchs 1 und der erteilten
Anspriche 2 bis 4, hilfsweise unter Einfigung des Wortes

"flissige" vor dem Wort "Epoxidharzmassen" im Anspruch 1.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zuruck-

zuweisen.

Entscheidungsgrunde

01478

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 und 108 sowie

Regel 64 und ist zulédssig.

Gegenlber der erteilten Fassung, die auf den Merkmalen der
urspriunglich eingereichten Anspruche 1 und 3‘beruht, ist
der Anspruch 1 gemdB Hauptantrag auf gemeinsam mit dem
Siliziumdioxid und/oder einem Metalloxid der II. Haupt-
oder Nebengruppe zur beanspruchten geringen KorngréBe
gemahlenes DCD beschrankt, und die Anspriiche 2 bis 4
blieben unverandert; daher liegt kein Verstofl gegen

Art. 123 (3).EPU vor. '

Die hinzugefigten Merkmale sind in den Erstunterlagen auf
Seite 6, letzter Absatz (entsprechend Seite 2, Zeilen 53
bis 56 der Patentschrift) geoffenbart. Die Bedingungen des
Art. 123 (2) EPU sind somit erfullt.

Die Kammer hat sich davon uUberzeugt, daB der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegeniber dem bekannten Stand der Technik
neu ist; dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht

bestritten.
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Als nadchsten Stand der Technik sieht die Kammer (4) an,
das einen Héarter fur Epoxidharzmassen offenbért, der aus
einem Gemisch von DCD und fein verteiltem Siliziumdioxid
im Verhdltnis 95/5 besteht (Spalte 2, Zeilen 51 bis 56;
Beispiel 1). Die KorngréRBe des verwendeten DCDs und die
spezifische Oberfliche des Siliziumdioxids sind in (4)
nicht erwadhnt; nach Uberzeugung der Kammer ist jedoch
davon auszugehen, daB es sich um handelsubliches
kristallines DCD einer durchschnittlichen KorngroéBe von
etwa 80 gzm und um siliziumdioxid einer spezifischen
Oberfliache von mindestens 50 m2/g handelte, wie von der
Beschwerdegegnerin u. a. unter Hinweis auf Tab. 12 in (2),

Seite 467 unbestritten dargelegt.

Entsprechend unterscheidet sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 von der Offenbarung in (4) durch die Wahl
einer KorngrdéBe des DCDs von = 90% =< 10 pm und die
Verwendung eines gemeinsam mit dem Siliziumdiokid

gémahlenen DCDs.

Ausgehend von (4) kann die objektive Aufgabe des Streit-

patents darin gesehen werden, einen DCD-Harter far Epoxid;
harzmassen zu entwickeln, der ' ' ’
a) unter Vermeidung einer sonst bei feinen DCD-Teilchen
auftretenden Partikelagglomerierung

b) besser geeignet zur Bereitung gegen Partikel-

sedimentation lagerstabiler Dispersionen in flussigen

" Epoxidharzen ist; und

c) gemessen als Gelierzeit, eine erhohte Reaktivitat

gegenuber Epoxidharzen aufweist.

Die Kammer ist im Hinblick auf Beispiel 1 sowie die
nachgereichten Beispiele 6 und 7 davon uberzeugt, daB
diese Aufgabe durch den Gegenstand des Anspruchs 1 geldst

ist.
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Wie oben erwahnt, ist in (4) uber die KorngroBe des
verwendeten Siliziumdioxids nichts ausgesagt. Die
Erwahnung einer PartikelgréfBe von 10 bis 75 um (Spalte 1,
Zeilen 65 bis 66) und eines Heraussiebens von Partikeln

> 74 pm (Spalte 3, Zeile 59) bezieht sich auf Epoxidharz-
mischungen, nicht auf das eingesetzte DCD. (4) enthalt
auch keine Information Uber die Lagerstabilitat von DCD-
Dispersionen in fliissigen Epoxidharzen und deren Gelier-
zeiten. Wohl sind Backzeiten fur einen aus den Epoxidharz-
mischungen hergestellten Pulverlack angegeben (Spalte 4,
Zeile 10 und Spalte 5, Zeilen 40 bis 41), diese lassen
aber keinen SchluB auf die Dauer der Gelierzeit und noch
weniger auf den EinfluB der DCD-KorngréBe auf die
Gelierzeit zu. Auch fur ein mééliches Mahlen des DCD

findet sich in (4) kein Hinweis.

Dokument (4) alleine kann somit keine Anregung zur Losung
der gestellten Aufgabe, schon gar nicht mittels der

patentgemid gewdhlten Mafnahmen, entnommen werden.

Von der Beschwerdegegnerin wurde zwar argumentiert, daB es
dem allgemeinen Fachwissen des Fachmannes entsprochen
habe, die Lagerstabilitat von DCD-Dispersiohen durch Wahl

kleinerer DCD-Teilchen zu verbessern. Es sel auch auf der

' Hand gelegen, daB durch dieselbe MaBnahme die Gelierzeit

verkiirzt werden kénne, da die kleineren DCD-Teilchen sich
bei Temperaturerhéhung rascher im flissigen Epoxidharz
l6sten und folglich schneller zur Reaktion mit dem Epoxid-
harz verfiugbar seien. Dieses Fachwissen werde auch durch
(5) Seite 94; "Effect of particle size", Absatz 3,

Zeilen 7 bis 10 bestatigt. Wenn die Beschwerdefihrerin nun
festgestellt habe, daB sehr kleine DCD-Teilchen in
unerwiinschter Weise agglomerieren, so sei (4) schon die
Lehre zu entnehmen, wie dieser Nachteil zu beheben sei,
namlich durch Vermischen des DCDs mit feinteiligem
Siliziumdioxid, was in (4), Spalte 2, Zeilen 53 bis 56

ceif e
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' schon “zur Verbesserung der "handling characteristics" des

DCDs empfohlen werde. GemaB der Beschwerdegegnerin seien,
unter Hinweis auf (2), Seite 470, rechte Spalte,
vorletzter Absatz und auf (4) Spalte 3, Zeilen 14 bis 19,
unter "handling characteristics" die Rieselfreudigkeit,
Dosierbarkeit und die Verhinderung des Zusammenbackens zu

verstehen.

Die Kammer kann sich aber diesef Auffassung der Beschwer-
degegnerin aus folgenden Grinden nicht anschlieBen: Das
Naheliegen eines Lésungsgedankens fur eine Aufgabe setzt
das Erkennen des zugrundeliegenden Problems voraus. Das
Problem des Agglomerierens von DCD-Teilchen konnte aber
(4) nicht entnommen werden, weil das patentgemaBe
Agglomerierungsproblem sich von dem Problem, das in (4)
mit "handling characteristics" umschrieben wird, unter-
scheidet: das Zusammenbacken eines'Feststoffpulvers und
damit der zumindest teilweise Verlust seiner Riesel-
fdhigkeit und Dosierbarkeit ist - trotz der beideh
Phdnomenen gemeinsamen Ursache, namlich der Teilchen-
cohasion - vonAder.patentgeméBen Art der Agglomeriefung zu
hnterscheiden, die sich in einem kleineren Teilchengroéfen-
bereich abspielt und sich am Ausflocken der DCD-Teilchen
aus der Dispersion zeigt; daB es sich hier um zwel unter-
schiedliche Geschehnisse handelt, kann dem patehtgeméBen
Beispiel 4 entnommen werden, das demonstriert, daB der in
(4)Vverwendete‘handelsﬁbliche kristalline DCD-Harter (ohne
Siliziumdioxidbeimengung) sich in 4 Wochen fast voll-
standig absetzt, wdhrend der ohne Siliziumdioxidzusatz
gemahlene DCD-Harter e) etwa zur Halfte unter (beim
handelsiblichen DCD nicht berichteter) Teilchenagglo-
merierung ausflockt. Das durch das Ausflocken demon-
strierte Agglomerierungsverhalten Kann dem die Handhabung
behindernden Zusammenbécken qualitativ nicht gleichgesetzt
werden. Anders ausgedruckt bezieht sich (4) hinsichtlich

der Siliziumdioxidzugabe nicht auf das patentgemdf zu

ceif e
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verhindernde Agglomerierungsverhalten, sondern auf eine
die Handhabung des DCD-Pulvers, d. h. das Manipulieren

(z. B. Fordern und Dosieren) beeintrachtigende Eigen-
schaft, die auch keinen SchluB auf die patentgemas
angestrebte Vermeidung des Ausflockens kleiner, gemahlener
DCD-Teilchen aus ihren Dispersionen in flUissigen Epoxid-

harzen zulagt.

_ Daraus muB geschlossen werden, daB aus (4) das der

patentgemdfen Aufgabe zugrundeliegende Problem nicht
bekannt war, und demzufolge auch die Loésung der Aufgabe
aus (4) in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen nicht

nahegelegt gewesen sein kann.

Es bleibt zu prifen, ob einem der im Verfahren
befindlichen weiteren Dokumente eine Anregung zur Lésung

der Aufgabe entnommen werden kann.

Das Dokument (3), das von der Beschwerdegegnerin in einer
von der Beschwerdefithrerin unbestrittenen deutschen Teil-
ibersetzung vorgelegt wurde, beschreibt im Ausfuhrungs-
beispiel 2 eine Epoxidharzmischung, die u. a. 8 Teile DCD
und 2 Teile nicht-kristallines Siliziumdioxid enthalt.
Eine Vormischung dieser béiden Mischungsbestandteile ist

‘nicht beschrieben, und auch uUber die Funktion des

Siliziumdioxids ist nichts ausgesagt. Auch werden die .
bezliglich der Korngréfe dem Anspruch 1 des Patentes
entsprecﬁenden DCD-Fraktionen Nr. 1 und 2 (mit KorngrdéBen
< 3 pm bzw. < 5 pm: siehe Ausfihrungsbeispiel 1) durch
Windsichten (nicht durch Mahlen) hergestellt, wobei das
Ausgangs-DCD, wie die Kammer mangels Angaben in (3) in
Ubereinstimmung mit beiden Verfahrensbeteiligten annimmt,
handelsiibliches kristallines DCD war.

In (3) findet sich keine Aussage lUber die Lagerstabilitat

von DCD-Dispersionen in flissigem Epoxidharz und uber

ceif e
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derenfGelierzeiten; ebensowenig wird das Phanomen der
Partikelagglomerierung erwahnt, und es ist ungeklart, ob
und in welchem Umfang es bei den durch Windsichten
gewonnenen DCD-Teilchen Uberhaupt auftritt. Die sach-
kundigen Beteiligten waren sich darin einig, daB dieses
Phdnomen bei gemahlenen Partikeln wegen der beim Mahlen
auftretenden Oberflédchenaktivierung jedenfalls in ungleich
starkerem MaBe zu beobachten sein wird. (3) enthdlt somit
keinen Hinweis, wie dem Phdnomen der Partikel- '
agglomerierung begegnet werden kann, die im Falle der
Herstellung eines feinen DCD-Pulvers durch Mahlen die
Vorteile der kleinen KorngrdéBe hinsichtlich der Lager-
stabilitdt der Dispersionen und ihrer Gelierungszeiten
zumindest beeintrdchtigt und die Ldésung der patentgeméB

gestellten Aufgabe somit verhindert.

Aus diesen Grunden kann (3) dem Fachmann, der von (4)
ausgeht und die oben definierte Aufgabe des Patentes lésen
will, auch keine Anregung dézuAvermitteln, so daR die
patentgemdfe Aufgabenldésung durch diese Kombination von

(4) mit (3) nicht nahegelegt war.

Soweit niéht auf einzelne Stellen von (2) und (S5) bereits
vorstehend eingegangen wurdé, liegen diese Dokumente vom
Gegenstand desrstreitpatentes weiter ab und kénnen daher
den Fachmann ebenfalls nicht zur Lésung der bestehenden

Aufgabe im vorgeschlagenen Sinn anregen.

Man gelangt auch zu keinem fur die Beschwerdegegnerin
ginstigeren Ergebnis, wenn man, wie sie vorschlagt, von

(3) als nachstem Stand der Technik ausgeht und
entsprechend die Aufgabe des Patentgegenstandes nur in der
Verhinderung der Agglomerierungsneigung der dort
geoffenbarten kleinen DCD-Partikel sieht. Wie unter

Punkt 8. der Griunde ausgefihrt, kann namlich weder (4)

noch der Nachschlagliteratur (2) eine Anregung zur Ldésung

et
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des Adglomerierungsproblems, das der patentgemaBfen Aufgabe

zugrundeliegt, entnommen werden.

Bei diesen Uberlegungen ist es unerheblich, ob die in
keinem der zitierten Dokumente erwahnte Mafnahme des
gemeinsamen Mahlens von DCD und Siliziumdioxid als
"selbstverstandlich" zu beurteilen ist oder nicht.

Dasselbe gilt fur das von der Beschwerdefuhrerin

behauptete Vorurteil wegen eines angeblich zu erwartenden

"Umhiillungseffekts", das fur die Kammer nicht als erwiesen

gilt.

Dem Hauptantrag war daher stattzugeben. Bei dieser Sach-

lage eribrigt es sich, auf den Hilfsantrag einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung -zuruckver-
wiesen mit der Weisung, das Patent mit dem am
20. September 1991 eingegangenen Patentanspruch 1 und den
erteilten Ansprichen 2 bis 4 sowie einer noch
anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftsstellenbeamte: : Der Vorsitzende:

E. GoOrgmaier F. Antony
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