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Sachverhalt und Antrage

I.
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Das europdische Patent 0 062 226 war am 19. September 1984
auf die am 23. Marz 1982 unter Beanspruchung der Prioritat
einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom
28. Madrz 1981 eingereichte europdische Patent-
anmeldung 82 102 381.9 aufgrund von 6 Patentansprichen
erteilt worden. Mit Entscheidung vom 14. April 1987 hat
die Einspruchsabteilung nach Prifung der Einspriche der
Firmen HULS AG und HOECHST AG das Patent nach Streichung
der Zeilen 56 bis 63 der Beschreibungsseite 3 aufrecht-
erhalten. Auf die Beschwerden der Einsprechenden hin wurde
diese Entscheidung von der Technischen Beschwerde-
kammer 3.3.2 (Entscheidung T 198/87 vom 21. Juni 1988)
aufgehoben und die Sache zur Duréhfﬁhrung von Vergleichs-
versuchen an die Einspruchsabteilung zurickverwiesen,
nachden im Beschwerdeverfahren neuer, relevanter Stand der
Technik, namlich die Druckschriften
(7) Coating Chemicals - PROPASOL Solvents P and B, Union
Carbide Corp., New York, October 1965, Seiten 1 - 6
und

(8) ROmpps Chemie-Lexikon, 7. Auflage, 1975, Bd. 5
(Pi - S), Seite 2811, Sstichwort "Propasol"

genannt worden war. Die Einépruchsabteilung hat nach
Durchfithrung der Vergleichsversuche eine am

20. November 1989 verkiindete und am 12. Februar 1990
schriftlich begrindete Zwischenentscheidung Gber die
Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang
erlassen, der dieselben Unterlagen wie ihrer
vorangegangenen Entscheidung vom 14. April 1987
zugrundelagen. Patentanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:
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- glaubhaft erscheinen, daf mit dem Einsatz von 1-

2 T 268/90

"Verfahren zur Herstellung von wasserverdunnbaren
Bindemittelldsungen fur Beschichtungs- und Impragnier-
stoffe unter Verwendung von Monoalkylglykolethern als
Losungsmittel, dadurch gekennzeichnet, daB8 als
Monoalkylglykolether solche verwendet werden, die
mindestens 2 Gewichtsprozent eines Reaktionsproduktes aus

Isopropanol und Propylenoxid enthalten."

In der Entscheidung wird zunachst ausgefihrt, der
Gegenstand des Streitpatents sei gegenuber der
Druckschrift

(5) DE-A-2 921 811

neu, da diese die Herstellung von Bindemitteldispersionen
betreffe[ wahrend nach dem Verfahren des Streitpatents
Bindemittelldsungen erhalten werden. Die Prﬁfun§ der von
den Parteien auf die Beschwerdekammerentscheidung hin
vorgelegten Versuchsergebnisse lasse es weiterhin als
Isopropoxy-propanol-2 Vorteile verbunden seien, die nicht
zu erwarten gewesen seien. Die von den Parteien
vorgelegten Ergebnisse seien zwar widersprichlich und
nicht unter vergleichbaren Bedingungen gewonnen worden,

" jedoch seien die von der Patentinhaberin angewandten

Versuchsbedingungen praxisbezogener, so da8 ihnen die
groBere Beweiskraft zukomme. Somit sei auch die
erforderliche erfinderische Tatigkeit gegeben.

Gegen diese Entscheidung richten sich die am 30. Marz bzw.
10. April 1990 jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen Gebuhr von den Einsprechenden
eingelegten Beschwerden, die am 7. bzw. 30. Mai 1990
begrindet wurden. Am 25. November 1991 hat eine mindliche
Verhandlung stattgefunden. In dieser Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) drei Satze von
geanderten Unterlagen (jeweils ein einziger PatentanspruchA
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und eine daran angepafte Beschreibung) vorgelegt, die mit
Hilfsantrag 1, 2 und 3 bezeichnet waren.

Der Patentanspruch des ersten Hilfsantrags unterscheidet
sich vom Wortlaut des der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Anspruchs 1 durch den Ersatz des
Ausdrucks "wasserverdinnbare Bindemittellésungen" durch
"wasserverdinnbare physikalisch trocknende Bindemittel-
lésungen". Im Patentanspruch des zweiten Hilfsantrags ist
weiterhin der Ausdruck "Reaktionsprodukt aus Isopropanol
und Propylenoxid" durch "l—Isopropoxy-prdpanol-z" ersetzt
worden, wahrend nach dem Patentanspruch des dritten
Hilfsantrags die Menge dieser Verbindung 20 bis 300 Gew.-
%, bezogen auf das Bindemittel, betragen musB.

Nach Auffassung der Beschwerdefilhrerin HULS AG mangelte es

‘dem Gegenstand des Streitpatents gemds8 Hauptantrag im
. Hinblick auf Druckschrift (5) weiterhin an der
erforderlichen Neuheit und dartuberhinaus an erfinderischer

Tatigkeit. Die von ihr gewahlten Bedingungen fir die
Vergleichsversuche fallen unbestreitbar unter die _
allgemeinen Definitionen des Anspruchs 1. Sie seien auch
praxisgerecht, denn zumindest zwei der gewdahlten Binde-

.mittel seien nicht fiar physikalisch trocknende, sondern
. fir warmehartbare Uberzige (Einbrennlacke) typisch. Fir
" solche Bindemittelldsungen seien die im Streitpatent

genannten und durch die Angaben in Beispiel 1 belegten
wesentlichen Vorteile des l-Isopropoxy-propanols-2 _
irrelevant, da eine klebfreie, wasserbestandige Oberfléache
niemals durch physikalische Trocknung, sondern erst durch
den Einbrennvorgang erhalten werden koénne. Hinsichtlich
des Trocknungsverhaltens und des Verdunnungsverhaltens
entspreche l-Isopropoxy-propanol-2 den Erwartungen, da es
sich ahnlich wie das aus Druckschrift (7) in Verbindung
mit (8) bekannte l-n-Propoxypropanol-2 verhalte. Durch die
Versuche der Beschwerdegegnerin sei allenfalls gezeigt
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worden,. daB unerwartete Vorteile beim Einsatz des 1-
Isopropoxy-propanols-2 als Hilfsldsungsmittel fur ‘
physikalisch trocknende Bindemittellésungen eintreten. DaB
dies der Fall sei, wolle die Beschwerdefihrerin nicht
bestreiten, rechtfertige aber allenfalls die Aufrecht-
erhaltung des Patents im Umfang eines der Hilfsantrage.
Gegen die Aufrechterhaltung des Patents in einem so
eingeschrankten Umfang erhebe sie keinen Einwand.

Die Beschwerdefiihrerin HOECHST AG hat den Einwand
mangelnder Neuheit gegeniber Druckschrift (5) ausdriicklich
auch im Hinblick auf die Hilfsantrage aufrechterhalten.
Sie war ferner der Auffassung, daB gegeniber dieser
Druckschrift keine erfinderische Tatigkeit gegeben sei,
selbst wenn man die Neuheit anerkennen wolle, denn in '
dieser Druckschrift werde 1-Isopropoxy-propanol-2 als
Hilfsldésungsmittel fir wasserverdiinnbare Uberzugsmittel
namentlich genannt. Die Einstellung der erforderlichen
Verarbeitungseigenschaften durch Auswahl der im konkreten
Falle ginstigsten Lésungsmittel sei ebenso Routinearbeit
far den Fachmann wie die auchvgeméB Streitpatent in jedem
Falle noch erforderliche individuelle Anpassung der
Konzentrationen. Keinesfalls sei fiir das Eintreten der
geltend gemachten Vorteile die Anwesenheit von 2 Gew.-%
Isopropoxypropanol ausreichend, wie sich den Beispielen
des Stréitpatents entnehmen lasse,.in denen 50 bis

100 Gew.-% des Losungsmittels,. bezogen auf das Binde-

mittelpolymerisat, eingesetzt worden seien.

Nach Meinung der Beschwerdegegnerin ist der Gegenstand des
Streitpatents gegeniber der Lehre der Druckschrift (5)
schon deshalb neu, weil in dieser Druckschrift nur
Bindemitteldispersionen genannt werden, die im Unterschied
zu den einphasigen Bindemittelldsungen des Streitpatents
Zweiphasengenische seien. Die Versuchsergebnisse der
Beschwerdefiihrerin HULS AG sprachen fur das Vorliegen
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vorteilhafter Eigenschaften des l-Isopropoxy-propanols-2
auch fir andere Bindemittel als den in den Beispielen des
étreitpatents verwendeten, .da immer mit l-Isopropoxy-
propanol-2 die groBte Gewichtsabnahme beim Trocknen
gefunden worden sei. Ferner lasse sich diesem Versuchs-
bericht entnehmen, daB 1-Isopropoxy-propanol-2 auch im
Vergleich zum strukturell nachstvergleichbaren Glykol,
namlich dem l1l-n-Propoxy-propanol-2 zu einer Verarbeitungs-
l6sung mit niedrigerer Viskositat bei gleicher Lésungs-
mittelkonzentration und gleichem Feststoffgehalt fiihre.
Bei den in den Beispielen des Streitpatents verwendeten
Bindemitteln und Losungsmittelkonzentrationen seien die
vorteilhaften Eigenschaften des l-Isopropoxy-propanols-2
also lediglich besonders deutlich erkennbar. Diese
Vorteile seien aber grundsatzlich mit jeder unter den
erteilten Patentanspruch 1 fallenden Arbeitsweise zu
erzielen. Fir die von der Beschwerdefiihrerin HULS AG
geforderte Beschrankung des Patentgegenstands bestehe
daher kein Grund. . o
Die Beschwerdefihrerin HULS AG beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents im
Umfang des Hauptantrags.

Die Beschwerdefihrerin HOECHST AG beantragt die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents in vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurickweisung der
Beschwerden, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents
in geandertem Umfang aufgrund der Unterlagen gemas
Hilfsantrag 1, 2 oder 3.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Zwischen-

entscheidung der Kammer verkiundet, das Patent im Umfang
des 2. Hilfsantrags aufrechtzuerhalten. Eine Entscheidung
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Gber eine eventuelle R&ckzaﬁlung einer Beschwerdegebihr
(siehe die Entscheidung T 73/88 vom 7. November 1989;
Leitsatze ABl. EPA 1990/5) blieb bis zur Entscheidung der
GroBen Beschwerdekammer in Sachen G 2/91 vorbehalten.

Die Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer in der Sache
G 2/91 erging am 29. November 1991.

Entscheidungsgriinde

1.

00511

Die Beschwerden sind zulassig.
Hauptantrag
Neuheit

Im Beschwerdeverfahren vor der nunmehr zustandigen Kammer
wurde die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents wvon
den Beschwerdefilhrerinnen unter Hinweis auf die -
Druckschrift (5) bestritten. Diese Druckschrift wurde am
30. Juli 1986 im Einspruchsverfahren erstmals genannt,
wobei auf Anspruch 1 und Seite 6, Absatz 1 hingewiesen
worden ist. Zumindest insoweit gehorte Druckschrift -(5)
somit zum Sachverhalt der Entscheidung T 198/87. In den
Entscheidungsgriinden wird ausgefihrt, daB die Parteien im

' Beschwerdeverfahren die Neuheit zuletzt nicht mehr

bestritten hitten und die Kammer aufgrund ihrer eigenen
Prufung des Sachverhalts keinen Grund gesehen hat, die
Neuheit des Gegenstands dieses Anspruchs in Zweifel zu
ziehen. Sie hat daher den Gegenstand des Anspruchs 1, der
mit dem der Kammer 3.3.1 gemdBf diesem Antrag vorliegenden
Ubereinstimmt, als neu beurteilt. Gleichwohl hat sie die
angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen. Diese Zurickver-
weisung erfolgte zur Entscheidung Gber die Frage, ob der

ceiS e
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Gegenstand des Streitpatents auch unter Bericksichtigung
der im Beschwerdeverfahren erstmals genannten Druck-
schriften (7) und (8) und noch einzureichender Versuchs-
ergebnisse auf erfinderischer Tatigkeit beruht, siehe
Punkt 2 und 3 der Entscheidungsformel in Verbindung mit
Ziffer 9 der Entscheidungsgriinde.

Gemaf Art. 111 (2) EPU ist im Falle einer Zurickverweisung
zur weiteren Entscheidung das Organ, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, durch die rechtliche
Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung
zugrundegelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand
derselbe ist. Die Frage, ob der Tatbestand derselbe ist,
wenn das Vorbringen auch auf andere Stellen aus )
Druckschrift (5) und zusétzliéh auf allgemeines Fachwissen
gestitzt wurde, bedarf hier keiner Entscheidung, da die
Kammer davon Uberzeugt ist, daB die in Druckschrift (5)
offenbarten wasserreduzierbaren Uberzige ausschlieBlich
kolloidale Dispersionen eines Harzes in einem organischen
Losungsmittel und Wasser betreffen (Seite 6, Aﬁsatz 1). Es
handelt sich also stets um ein Zweiphasengemisch, in
dessen organischer Phase sich das Harz befindet (siehe

z. B. Seite 9, letzter Absatz, Ziffer 3 und Seite 14,

-letzter Absatz). Demgegenuber betrifft das Streitpatent

nach Anspruch 1 nicht Bindemitteldispersionen, .sondern
Bindemittelldésungen. Die Kammer verkennt nicht, daB - rein
wissenschaftlich betrachtet - makromolekulare Stoffe mit
hohen Molekulargewichten als kolloide Lésungen vorliegen
kénnen. In Druckschrift (5) bezieht sich der Begriff

W"Dispersion" aber auf von solchen kolloiden Ldésungen

eindeutig unterscheidbare Wasser-in-0l1- bzw. 6l-in-Wasser-
Emulsionen, die auBer einem mit Wasser mischbaren Lésungs-
mittel auch ein mit Wasser nicht mischbares Lésungsmittel
wie z. B. Terpentinersatz oder Methylisobutylketon
enthalten (siehe S. 20, 2. Absatz). Solche Loésungsmittel
werden zur Herstellung der Bindemittelldésungen nach dem
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Verfahren des Streitpatents nicht verwendet. Sie fallen
auch nicht, wie die Beschwerdefihrerin HOECHST AG meint,
unter den Begriff "Verdickungsmittel", die gemaB Streit-
patent, Seite 4, zZ. 1, als mogliche weitere Bestandteile
der beanspruchten Bindemittelldsungen in Betracht kommen.
Eindicker werden in Druckschrift (5), S. 15, zweiter
vollstandiger Absatz, auch als weitere Bestandteile der
dort beschriebenen Bindemitteldispersionen genannt. Sie
kénnen deshalb bei der Interpretation des Informations-
gehalts dieser Druckschrift nicht mit den dort gesondert
aufgefilhrten wasserunléslichen organischen Losungsmitteln
gleichgesetzt werden. Selbst wenn man also davon ausgehen
wollte, daB der in Anspruch 1 der Druckschrift (5) auf
Seite 2, Abschnitt B unter den wasserléslichen organischen
Losungsmitteln aufgefihrte "“Propylenglykol-isopropylather"
fir den Fachmann ohne weiteres nur die beiden méglichen
1,2-Propylenglykol-isopropylather und nicht auch den-

isomeren 1,3-Propylenglykol-isopropylather bedeutet, mﬁBte-

das Verfahren des Anspruchs 1 des Streitpatents geggpﬁber
Druckschrift (5) als neu angesehen werden. ’

Erfinderische Tatigkeit

GemaB Streitpatent, Seite 2, Zeilen 4 bis 41, war es
bereits bekannt, wassermischbare Monoalkylglykolether als
Lésungsmittel fiur wasserverdinnbare Beschichtungs- und
Impragnierstoffe einzusetzen. So seien in hitzehartbaren
oder oxidativ an der Luft trocknenden wasserverdunnbaren
Anstrichstoffen beispielsweise 1-Butoxyethanol-2 (Butyl;
glykol) und 1-Ethoxyethanol-2 (Ethylglykol) mitverwendet
worden. Bei der Herstellung von Bindemittelldsungen sei
aus Grinden der Wirtschaftlichkeit und zur Verringerung
der Umweltbelastung anzustreben, mit méglichst geringen
Lésungsmittelmengen auszukommen. Gleichzeitig habe die
Forderung an das Loésungsmittel bestanden, eine rasche An-
und Durchtrocknung zu gewahrleisten und zu einer gleich-
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maBigen, stérungsfreien Filmbildung beizutragen. Mit den
bisher zur Herstellung wasserverdinnbarer Bindemittel-
iésungen verwendeten Ldsungsmitteln, insbesondere
Butylglykol und Ethylglykol, seien diese z. T. wider-
spriuchlichen Anforderungen nicht befriedigend zu erfullen
gewesen. So zeichne sich Butylglykol zwar durch gute
Solvatation der Bindemittelpolymeren aus, sei aber zu
wenig flichtig und verhindere eine rasche Trocknung,
wahrend Ethylglykol zwar ausreichend fliuchtig sei, aber
unbefriedigende Solvatatationseigenschaften habe.

Demgegeniber hat laut Streitpatent (Seite 2, Zeilen 42 bis
44) die Aufgabe bestanden, Losungsmittel fiar die
Herstellung von wasserverdiinnbaren Bindemittelldsungen
aufzuzeiéen, die die genaﬁnten Nachteile nicht aufweisen.

Zur Loésung dieser Aufgabe wird gemdB Anspruch 1 im
wesentlichen vorgeschlagen, bei der Herstellung der
wasserverdinnbaren Bindemittelldsungen solche :
Monoglykolether als Losungsmittel zu verwenden, die
wenigstens 2 Gew.-% eines Reaktionsprodukts aus
Propylenoxid und Isopropanol enthalten.

Die Beschwerdefiuhrerinnen haben bestritten, .da8 mit diesem
Vorschlag die genannte Aufgabe tatsachlich geldést worden
ist und deshalb der Beurteilung der erfinderischen ‘
Tétigkeit zugrundegelegt werden kann. Dieses Vorbrinéen
stitzt sich einerseits darauf, daB die genannten Vorteile
nicht dem beanspruchten Herstellungsverfahren, sondern
allenfalls den damit erhaltlichen Produkten zukommen, und
andererseits darauf, daB aus der Tabelle 1 in Beispiel 1
des Streitpatents lediglich entnommen werden kann, daB mit
reinem l-Isopropoxypropanol-2 gegenuber dem bekannten
Butylglykol bei einer bestimmten physikalisch trocknenden
wasserverdinnbaren Bindemittelldésung in kurzerer Zeit eine
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klebfreie Oberflache und eine ausreichende Wasser-
festigkeit (WasserweiBanlaufbestadndigkeit) erreicht wird.

Der erste Einwand uberzeugt die Kammer nicht. Die
erfinderische Tatigkeit eines Herstellungsverfahrens kann
ebenso in der nicht naheliegenden Auswahl der Ausgangs-
materialien wie in der besonderen Gestaltung der Arbeits-
weise bestehen. Die hier geltend gemachte Wahl der
Ausgangsmaterialien mit Blick auf das Ziel, ein Produkt
mit vorteilhaften Eigenschaften herzustellen, kann daher
erfinderische Tatigkeit beinhalten.

Anders verhalt es sich mit dem zweiten Einwand. Das
Verfahren des Streitpatents ist weder auf die Herstellung
physikalisch trocknender Bindemittelléshngen‘noch auf die
Mitverweﬁdung von l-Isopropoxypropanol-2 im Lésungsmittel
beschrankt. Nach einer besonderen Ausfﬁhrungsform des
Verfahrens nach dem Streitpatent (Seite 2, Zeilen 57 bis
59) koénnen Reaktionsprodukte aus zwei Mol Propylenoxid mit
einem Mol Isopropanol fir sich allein eingesetzt werden.
Solche Losungsmittel - so tragen die Beschwerde-
fihrerinnnen unter Berufung auf allgemeines Fachwissen vor
- eignen sich nicht zur Bildung hitzehartbarer und
oxidativ lufttrocknender Uberzige, weil die Verdunstungs-

””” -

geschwindigkeit von Diglykol-monoalkylethern viel zu
gering ist, um durch physikalische Trocknung eine .
klebfreie und -wasserfeste Oberflache auszubilden. Die
Beschwerdegegherin behauptet demgegeniiber weiterhin, die
Losung der im Streitpatent angegebenen Aufgabe auch far
nicht physikalisch trocknende Bindemittelldsungen
ausreichend glaubhaft gemacht zu haben, da die
Behauptungen der Beschwerdeflhrerinnen nicht belegt seien.
Die Kammer weiB aus eigener Sachkunde, daf das Vorbringen
der Beschwerdefihrerinnen in der Tat im Einklang mit dem
allgemeinen Fachwissen steht. Die geringere Verdunstungs-

zahl héhermolekularer Reaktionsprodukte aus Isopropanol
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und Propylenoxid wird Gbrigens im Streitpatent
ausdricklich eingeriaumt, siehe Seite 3, Zeilen 54 und 55
sowie Tabelle 2 auf seite 5, Klarlack Nr. 2.7. Die
Beschwerdegegnerin beruft sich also hier ausschlieBlich
auf Vorteile, die nicht mit allen Bindemitteln und
Monoalkylglykolethern erzielt werden kénnen, die als
Ausgangsmaterialien des Verfahrens nach Patentanspruch 1
in Betracht kommen.

Aufgrund dieses Sachverhalts kann die im Streitpatent
genannte technische Aufgabe nicht als durch das Verfahren
des Patentanspruchs 1 gelost angesehen werden. Sie kann
daher auch nicht der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit zugrundegelegt werden.

Die mit dem Verfahren des Streitpatents tatsachlich
geldéste Aufgabe kann jedoch darin gesehen werden, ein
weiteres Verfahren zur Herstellung wasserverdunnbarer
Bindemitttellésungen anzugeben. ' .

Es ist daher die Frage zu beantworten, ob der angezogene
Stand der Technik den Fachmann dazu anregen konnte, zur
Lésung dieser Aufgabe die Verwendung eines Reaktions-
produktes.aus Isopropanol und Propylenoxid als Lésungs-
mittel in Betracht zu ziehen.

Eine solche Anregung bot Druckschrift (5). Diese betrifft
zwar die Herstellung von Bindemitteldispersionen und
nicht, wie das Streitpatent, diejenige von Bindemittel-
losungen. Jedoch ist die Funktion der mit Wasser misch-
baren Lésungsmittel in beiden Fallen dieselbe, namlich die
Wasservertraglichkeit (Solvatisierung) und Verlauf des
Bindemittelharzes zu verbessern, siehe Druckschrift (5),
Seite 8, Zeilen 9 bis 11 und Seite 10, Zeilen 7 bis 11
sowie Streitpatent, Seite 2, Zeilen 8 bis 12. Da Druck-
schrift (5) in Anspruch 1, Abschnitt B unter den zu diesem
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Zweck geeigneten Lésungsmitéeln aus der Verbindungsklasse
der Glykolmonoalkylether neben anderen Monoalkylethern des
Propylenglykols und des Dipropylenglykols ausdricklich
auch Propylenglykolisopropylether und damit ein unter die
Definition des Anspruchs 1 des Streitpatents fallendes
Losungsmittel erwdahnt, konnte der Fachmann erwarten, daB
sich die Reaktionsprodukte aus Propylenoxid und '
Isopropanol grundsatzlich auch fur die Herstellung
wasserverdunnbarer Bindemittelldsungen eignen. Die Kammer
hat keinen Zweifel daran, daB in Druckschrift (5), d. h.
im Zusammenhang mit der Verwendung als technische Lésungs-
mittel, mit Propylenglykolethern nur die technisch leicht
aus Propylenoxid und Alkoholen zuganglichen Ether des 1,2-
Propylenglykols und nicht diejenigen des technisch
schlechter zugénglichen und weniger bedeutsamen,
theoretisch ebenfalls in Betracht kommenden 1,3-Propylen-
glykols gemeint sein kénnen. Dies ist im Beschwerde-
verfahren auéh~nicht bestritten worden.

r
’

Im Streitpatent ist weiterhin angegeben, 1l-Isopropoxy-
propanol-2 sei biologisch leichter abbaubar und
physiologisch unbedenklicher als die meisten anderen
Monoalkylglykolether (Seite 3, Zeilen 19 bis 20). Die
Beschwerdegegnerin hat sich auf diesen Vorteil zuletzt

o
(3
)

nicht mehr berufen. Soweit aufgrund dieser Eigenschaft
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zugrunde-
zulegendé Aufgabe darin hatte gesehen werden koénnen,
physiologisch weniger bedenkliche Bindemittellésungen
herzustellen, ware Dokument (7) in Verbindung mit
Dokument (8) zu bericksichtigen gewesen. In Dokument (7)
wird angegeben, daB "Propasol P", das nach Dokument (8) 1-
n-Propoxypropanol-2 ist, ein fir die Herstellung wasser-
verdinnbarer Bindemittel mafBgeschneidertes Lésungsmittel
mit niedriger Toxizitat ist (siehe Seite 1, letzter
Absatz). Der Fachmann konnte erwarten, daB diese

e
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Eigenschaft auch der isomeren, durch Druckschrift (5)
nahegelegten Isopropylverbindung zukommen wirde.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ergab sich somit in
naheliegender Weise aus dem Stande der Technik und beruht
nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Dem Hauptantrag konnte
somit nicht stattgegeben werden.

1. Hilfsantrag

Das Verfahren nach dem einzigen Patentanspruch dieses
Antrags unterscheidet sich von demjenigen nach dem Haupt-
antrag dadurch, daB nur noch physikalisch trocknende
Bindemittelldsungen hergestellt werden sollen. Die
Herstellung solcher Bindemittelldsungen ist in den
ursprﬁngiichen Anmeldungsunterlagen (Seite 2, Zeilen 15
bis 19 und Seite 6, Zeilen 26 bis 32) und im Streitpatent
als bevorzugte Ausfihrungsform erwdhnt (Seite 2, Zeilen 26
bis 28 und Seite 3, Zeilen 46 bis 50). Die Erforderqisse
des Art. 123 EPU sind daher erfillt. '

Auch nach Anspruch 1 dieses Antrags wird zur Herstellung
der wasserverdinnbaren Bindemittellésungen nicht 1-
Isopropoxypropanocl-2, sondern ein beliebiges Reaktions-
produkt aus Isopropanol und Propylenoxid eingesetzt. Wie
fir das Verfahren gemas Héuptantrag in Punkt 2.2.2
ausfithrlich dargelegt, wird mit ‘dieser MafSnahme die im
Streitpatent genannte Aufgabe, die eine raschere Trocknung
des Bindemitteliberzugs voraussetzt, nicht gelost. Daher
kann in entsprechender Weise auch hier der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nur die Aufgabe zugrundegelegt
werden, ein weiteres Verfahren zur Herstellung wasser-
verdinnbarer physikalisch trocknender Bindemittellésungen
anzugeben.

Nachdem die in Druckschrift (5) beschriebenen Bindemittel-
dispersionen eindeutig fiir die physikalische Trocknung
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vorgesehen sind (vgl. den die Seiten 15 und 16 Gber-
brickenden Absatz und Seite 16, Zeilen 6 bis 9, wo als
typische Anwendungsgebiete u. a. die Herstellung von
Kellerabdichtungsmitteln und Betonhartungsmembranen
erwahnt werden), ergibt sich durch die vorgenommene
Beschrinkung fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit gegeniber diesem Stande der Technik kein
Sachverhalt, der sich von demjenigen, der der Beurteilung
des Verfahrens nach Hauptantrag zugrundelag, wesentlich
unterscheidet.

Die Grunde, die zur Ablehnung des Hauptantrags gefuhrt
haben, gelten daher hier entsprechend und fihren dazu, dasg
auch dem ersten Hilfsantrag nicht stattgegeben werden

'kann.

2. Hilfsantrag

Der einzige Patentanspruch nach diesem Antrag ist
gegeniber demjenigen nach dem ersten Hiifsantrag dadurch
weiter eingeschrankt, daB das Monoalkylglykolether-
Lésungsmittel nunmehr zwingend wenigstens 2 Gew.-% 1-
Isopropoxypropanol-2 enthalten muB. Dieses Merkmal war
bereits Gegenstand des urspringlichen und erteilten
Anspruchs 2, so daB auch diese Anderung den Erfordernissen
des Art. 123 EPU gén&g;.- :

Es bedarf in Anbetracht der Ausfihrungen in Punkt 2.1.2
hier keiner naheren Ausfuihrungen dazu, daB8 der Gegenstand
des gegeniber dem Hauptantrag weiter eingeschrankten
Patentanspruchs gegeniber dem Inhalt der Druckschrift (5)
neu ist.

Erfinderische Tatigkeit
Die in Punkt 2.2.2 dargestellten Einwdnde der Beschwerde-

fihrerinnen gegen die Bericksichtigung der im Streitpatent
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genannten technischen Aufgabe bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit sind - soweit sie uberhaupt
éreifen - durch die vorgenommenen Beschrankungen des
Patentanspruchs gegenstandslos geworden. Soweit dariber
hinaus eingewendet worden ist, es sei unglaubhaft, daB mit
so geringen Mengen wie 2 Gew.-% l-Isopropoxypropanol-2
eine Verkiirzung der Zeit bis zur Klebfreiheit der
Beschichtungsoberflache und bis zum Erreichen einer
ausreichenden Wasserbestidndigkeit derselben erzielt wird,
fehlt es an der erforderlichen Substantiierung. Der
Vortrag der Beschwerdegegnerin, daB die in Tabelle 1 des
Streitpatents gezeigten Verbesserungen auf die Verwendung
von 1-Isopropoxypropahol-2 zurickzufihren sind und das
deshalbzgegenﬁber den Bindemittelldésungen des Standes der
Technik immer dann eine Verbesserung eintritt, wenn nicht
ganz unbedeutende Mengen an diesem Glykolether anwesend
sind, wird durch die bloBe Behauptung seiner Unrichtigkeit
nicht widerlegt. Es ist auch weder dargetan worden noch
fir die Kammer ersichtlich, daB8 der Vortrag der "
Beschwerdegegnerin dem aligemeinen Fachwissen wider-
spricht. Auch wenn die Kammer nicht mit letzter Sicherheit
feststellen kann, daB der Vortrag der Beschwerdegegnerin
zutrifft, so trifft dieser Nachteil hier die beweis-
pflichtige Beschwerdefihrerin (siehe die

Entscheidung T 219/83, ABl. EPA 1986, 211).

Die von der Beschwerdefihrerin HULS AG am 27. Oktober 1988
eingereichten Vergleichsversuche beziehen sich lediglich
auf den Gewichtsverlust beim Trocknen und den Viskositats-
verlauf beim Verdinnen von Bindemittelldsungen, die
entweder 1l-Isopropoxypropancl-2, l-n-Propoxyproanol-2 oder
Butylglykol als Monoalkylglykolether-Ldsungsmittel
enthalten. Da nicht dargetan worden ist, wie diese
Parameter mit der gemdB Streitpatent angestrebten
Verkiirzung der Zeit bis zur Klebfreiheit der Beschichtung
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bzw. des Erreichens einér ausreichenden Wasserbestandig-
keit zusammenhdngen, kénnen sie die sich aus Tabelle 1 des
Streitpatents ergebenden Vorteile der patentgemag
hergestellten isopropoxypropanolhaltigen Bindemittel-
lésungen nicht in Frage stellen. Dies wurde von der
Beschwerdefihrerin HULS AG in der mandlichen Verhandlung
auch nicht mehr bestritten.

Die Kammer halt es daher fir glaubhaft, daB die dem
Streitpatent entnehmbare technische Aufgabe, monoalkyl-
glykoletherhaltige wasserverdinnbare physikalisch
trocknende Bindemittelldsungen herzustellen, die Uberzige
ergeben, die gegenuber den mit bekannten gattungsgemifen
Bindemittelldsungen erhaltlichen Uberzigen in kurzerer
Zeit eine klebfreie und wasserfeste Oberfliche aufweisen,
ohne daB8 -andere Nachteile, wie schlechterer Verlauf oder
unerwinschte Trubung der Bindemittelldésung beim Verduinnen
mit Wasser, wie sie bei der Verwendung von Ethylglykol als
Monoalkylglykolether beobachtet werden, hingenommen:werden

" missen (siehe Streitpatent, Seite 2, Zeilen 34 bis 37 und
- Seite 4, Tabelle 1, Vergleichsbeispiel A), mit den

MaBnahmen des kennzeichnenden Teils des geltenden
?atentanspruchs geldst wird. Diese Aufgébenstellung kann
daher der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
iugrundegelegt werden. '

Das einzige der Kammer vorliegende Dokument, das sich mit
der Herstellung von physikalisch trocknenden Uberzigen
befaBt, ist Druckschrift (5). Aus Anspruch 1 dieser
Druckschrift in Verbindung mit den Angaben auf Seite 8 der
Beschreibung, 1. vollstandiger Absatz, erhdlt der Fachmann
die Lehre, daB Propylenglykolisopropylether, worunter in
erster Linie, wie unter Punkt 2.3.4 dargelegt, das gemis
Streitpatent verwendete 1-Isopropoxypropanol-2 zu
verstehen ist, sich zur Herstellung von wasserverdinnbaren

physikalisch trocknenden Bindemitteldispersionen eignet.
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Ferner enthdlt diese Druckschrift, die sich in erster
Linie mit der Verbesserung der rheologischen Eigenschaften
gsolcher Bindemitteldispersionen befaBt (siehe Seite 10,
Zeilen 4 bis 6 und die beiden vollstandigen Absatze auf
Seite 20), in dem die Seiten 15 und 16 uUberbrickenden
Absatz die Angabe, durch Vermischen verschiedener
organischer Loésungsmittel mit Wasser zur Erzeugung
niedrigsiedender Azeotrope koénne praktisch jede gewinschte
Trocknungszeit des wasserreduzierten Bindemittelsystems
eingestellt werden. Damit erhalt der Fachmann nach
Uberzeugung der Kammer, im Gegensatz zur Auffassung der
Beschwerdefihrerin HOECHST AG, keine Anregung zur Losung
der hier bestehenden Aufgabe, denn der Vergleich der von
der Beschwerdefiihrerin HULS AG durchgefiihrten Versuche. zur
Trocknunésgeschwindigkeit mit den Angaben im Streitpatent
zur Klebfreiheit und Wasserfestigkeit der Beschichtung
zeigt, daB zwischen diesen Parametern - wenn uberhaupt -
jedenfalls kein einfacher Zusammenhang besteht (siehe auch
Punkt 4.3.1). Auch wenn man daher davon ausgehen woilte,
daB der Fachmann aufgrund der verzweigten Molekﬁlstfuktur
vermuten konnte, daB der in Druckschrift (5) erwahnte
Propylenglykolisopropylether rascher verdunsten wirde als
Butylglykol, so bedeutete dies noch keine Anregung, dieses
Losungsmittel fur die Losung der hier bestehenden, sehr
viel komplexeren Aufgabe in Betracht zu ziehen.

In bezug auf das Verfahren nach dem vorliegenden,
gegeniiber dem der Entscheidung T 198/87 auf die
Herstellung physikalisch trocknender Bindemittelldsungen
eingeschrankten Patentanspruch und die mit diesem
Verfahren geldéste Aufgabe bieten die Druckschriften (7)
und (8) keine zusatzlichen Informationen, da daraus
lediglich entnommen werden kann, daB sich 1-n-
Propoxypropanol-2 (Propasol P) als Loésungsmittel zur
Herstellung von "NaBemaillen" eignet, worunter nach
Ubereinstimmender Auffassung der Parteien sowohl
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Bindemitteldispersionen gemaB Druckschrift (5) als auch
Bindemittelldsungen gemdB Streitpatent zu verstehen sind.
Als Vorteil der Propasol-Losungsmittel wird auf Seite 1
der Druckschrift (7) neben der auch dem Butylglykol
zukommenden guten Bindemittelvertraglichkeit und
Wasserldslichkeit lediglich noch die niedrige Toxizitat
herausgestellt. Aus der Tabelle 5 auf Seite 4 der
Druckschrift (7) geht auBerdem hervor, daB Propasol P im
Vergleich zu Propasol B (nach Druckschrift (8) 1-n-
Butoxypropanol-2) und Butylcellosolve (nach Angabe der
Beschwerdefihrerin HULS AG eine andere Bezeichnung fir
Butylglykol) eine dreimal hohere Verdunstungszahl besitzt.
Diese Angaben'konnten dem Fachmann also nur in der bereits
aus dem allgemeinen Fachwissen ableitbaren Vermutung
bestarken, daB auch l-Isopropoxy-propanol-2 eine hdéhere
Verdunstungszahl als Butylglykol haben wirde. Dies allein
bot jedoch noch keinen Anhaltspunkt dafir, in dieser
Verbindung mehr zu sehen als eine weitere Alternative
unter der Vielzahl der fir die Herstellung von wasser-

- verdunnbaren Bindemittellésungen in Betracht kommenden

Monoalkylglykolethern. Der entgegengehaltene Stand der
Technik zeigt also allenfalls, daB der Fachmann zufadllig
und ungezielt unter einer Anzahl von Méglichkeiten auch
die Verwendung von'mindestens'z Gew.-% l-Isopropoxy-
propanol-2 zur Herstellung wasserlodslicher physikalisch
trocknender Bindemittelldésungen in Betracht ziehen konnte.
Er bietet'jedoch keinen Anhaltspunkt dafur, daf der
Fachmann dies zur Lésung der hier bestehenden weit
komplexeren Aufgabe tatsdchlich getan hatte. In Uber-
einstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung der Kammer
(siehe z. B. T 2/83, ABl. EPA 1984, 265) war das
Vorbringen der Beschwerdefihrerin HOECHST AG somit nicht
geeignet, den behaupteten Mangel an erfinderischer
Tatigkeit darzutun. '
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Nachdem auch die Beschreibung an den geltenden einzigen
Patentanspruch angepagt wurde, kann somit das Patent in
geandertem Umfang auf der Grundlage dieses Antrags
aufrechterhalten werden.

Unter diesen Umstanden eribrigt sich das Eingehen auf den
dritten Hilfsantrag.

Die Kammer hat 'in ihrer Entscheidung vom 25. November 1991
die Frage der Rickzahlung einer Beschwerdegebihr offen-
gelassen. Hieriber kann nunmehr entschieden werden; denn
durch die Entscheidung G 2/91 der GroBen Beschwerdekammer
vom 29. November 1991 ist die in der Entscheidung T 73/88
vertretene Auffassung, daB alle Beschwerdegebihren auBer"
der ersten als ohne Rechtsgrund entrichtet anzusehen und
daher zuriickzuzahlen sind, tdberholt. Samtliche Beschwerde-
gebiihren sind somit, nachdem die Rickzahlungsvorausetzung -
der Regel 67 EPU hier nicht vorliegt, zu Recht entrichtet
worden. Eine Rickzahlung kommt daher nicht mehr in ,
Betracht. . . o .

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen mit der
Auflage, das Patent aufgrund der in der mindlichen
Verhandlung uberreichten Unterlagen nach Hilfsantrag 2
(Protokollanlage 2) aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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