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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefiuhrerinnen (Einsprechende 02 und 03)
haben gegen die am 09. Juli 1993 zur Post gegebene
zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung uber die
Fassung, in der das Patent Nr. 183 912, betreffend ein
"Neues Versteifungsmaterial mit Schmelzklebereigen-
schaften", in geandertem Umfang aufrechterhalten werden

kann, Beschwerden eingelegt.

T Mit drei Einsprichen war unter Berufung auf zahlreiche

Entgegenhaltungen, von denen zuletzt nur noch

(1 Us-a-3 973 284,

(2) DE-A-2 621 195,

(5) Us-a-3 778 251,

(19) US-A-4 483 333, und

(20) K.D. Ziegel und A. Romanov, Modulus Reinforcement
in Elastomer Composites. II. Polymeric fillers;
J. Applied Polymer Sci., vol. 17 (1973), 1133-42

von Bedeutung waren, das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100(a) EPU angegriffen worden. Die Beschwerde-
fuhrerin 01 (Einsprechende 02) hatte dartuberhinaus
mangelnde Ausfuhrbarkeit nach Artikel 100 (b) EPU
geltend gemacht.

I1ITI. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, daf die in
Artikel 100(a) und (b) EPU genannten Einspruchsgrinde
der Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang
gemaR dem am 29. Oktober 1991 eingereichten, sechzehn
Anspruche enthaltenden Anspruchssatz nicht entgegen-
stehen. (In den Entscheidungsgrunden, die der ange-
fochtenen Zwischenentscheidung als Anlage beigefugt
sind, wird unter der Uberschrift 'Entscheidungsformel’
als Einreichungsdatum '29.10.93' genannt. Dabei handelt
es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler, wie
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sich z.B. auch aus den Angaben auf Blatt 2 der

Zwischenentscheidung [EPA Form 2339.3 12.91] zweifels-

frei ergibt.)
Der gednderte Anspruch 1 lautet:

"Durch Aufschmelzen des Bindemittels, das Fullstoff und
ggf. weitere Zusatze enthdlt, hergestelltes Verstei-
fungsmaterial, dadurch gekennzeichnet, daf das
Bindemittelgemenge aus 30 bis 80 Gewichtsprozent Full-
stoff und 70 bis 20 Gewichtsprozent Bindemittel
besteht, wobei die Fullstoffteilchen ganz oder min-
destens auf ihrer Oberflache aus Kunststoff aufgebaut
sind sich im geschmolzenen Bindemittel nicht aufldsen
und in einer KorngréfRenverteilung von 50 bis 500 pm,
insbesondere 100 bis 400 um, vorliegen, und das
Bindemittel im Temperaturbereich von etwa 50-80 °C
thermoplastisch verformbar ist und Schmelzklebereigen-

schaften aufweist."

IV. Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung im

wesentlichen damit begrindet,

- daR die sieben Beispiele des Streitpatents, deren
Ausfihrbarkeit nicht bestritten worden sei, dem
Fachmann ausreichende Anhaltspunkte lieferten, die
Erfindung auszufuhren, die daher ausreichend

offenbart sei;

- daR die Neuheit des beanspruchten Verfahrens

zuletzt nicht mehr bestritten worden sei;

- daR keine der Entgegenhaltungen alleine oder in
Kombination dem Fachmann den Anspruchsgegenstand

nahegelegt habe.

V. Zur Begrundung ihrer Beschwerde hat die Beschwerde-
fihrerin 02 (Einsprechende 03) vorgetragen, daR der im

2990.D
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Einspruchsverfahren geanderte Anspruch 1 gegen

Artikel 123(2) EPU verstofe, da die ursprunglichen
Unterlagen das Merkmal "sich im geschmolzenen
Bindemittel nicht auflésen® nicht stitzen. Dort sei nur
vom Nichtauflésen des Fullstoffs wahrend des
Schmelzvorgangs die Rede (vgl. den die Seiten 5 und 6
der ursprunglichen Unterlagen tuberbriuckenden Satz) und
auch Anspruch 10 der urspringlichen Unterlagen, auf den
die Beschwerdegegnerin die angegriffene Anderung zu
stitzen suche, beziehe sich nur auf den Schmelzvorgang.

Zum geltend gemachten Fehlen erfinderischer Tatigkeit
haben die Beschwerdefiuhrerinnen vorgetragen, daf sich
die Verstarkungsmaterialien des Anspruchs 1 des Streit-
patents in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung
(2), entweder alleine oder in Kombination mit den
Entgegenhaltungen (1), (5) oder (19) ergeben und haben

dies im wesentlichen damit begrindet,

- daR die Verwendung eines Schmelzklebers als
Versteifungsmaterial bereits aus Beispiel 2 der

Druckschrift (2) bekannt gewesen sei,

- daR sich die Verstarkungsmaterialien nach Anspruch
1 des Streitpatents von jenen des Dokuments (2)
lediglich durch die Verwendung an sich bekannter
Fullstoffpartikel unterschieden, die entweder zur
Ganze aus einem sich beim Aufschmelzprozef nicht
auflosenden synthetischen Material bestehen oder

mit einem solchen uberzogen seien,

- daR auch die Verwendung eines cyclischen Esters,
insbesondere von Polycaprolacton, als Versteifungs-
material mit Schmelzklebereigenschaften bereits in
Dokument (5) beschrieben worden sei und die
Einspruchsabteilung falschlicherweise die aus
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Dokument (5) bekannten Eigenschaften des Polycapro-
lactons bei der Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit nicht berucksichtigt habe,

- da auch das in der Entgegenhaltung (5) als Fall-
material genannte Polystyrol sich beim Aufschmelzen
der Matrix nur unvollsténdig lése und als
Fallkoérper im Sinne des Streitpatents angesehen

werden miasse,

- da® auRerdem die beanspruchte Erfindung, abgesehen
von der TeilchengréfRe des Fullmaterials, bereits in
Entgegenhaltung (19) offenbart worden sei und sich
in fur den Fachmann naheliegender Weise aus einer
Kombination der Lehre dieser Druckschrift mit jener
der Entgegenhaltung (2) ergebe, die fur den Fall-
stoff eine TeilchengréfRe im Bereich von 50

bis 500 um offenbare,

- daf® die nach dem Streitpatent zu verwendenden
Fillstoffpolymere dem allgemeinen Fachwissen des

Fachmanns zuzurechnen und aus Dokument (20) bekannt

gewesen seien.

Des weiteren machte die Beschwerdefuhrerin 02 geltend,
daf es unzuladssig sei, den als Fullstoffen bekannten
Polymeren unterschiedliche Eigenschaften zuzusprechen,
je nachdem ob sie in Zusammenhang mit der Erfindung des
Streitpatents oder mit der jeweiligen Of fenbarung im

Sstand der Technik gestellt werden.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat demgegen-
Uber im wesentlichen vorgetragen, dafl das unter
Artikel 123(2) EPU angegriffene Merkmal durch die

urspringlichen Unterlagen gestutzt werde.

Sie hat die Relevanz der Dokumente (19) und (20)
bestritten. Dokument (19) beschreibe orthopadische
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Schienen, die sich von den Produkten des Streitpatents

jedenfalls durch
- die Fullstoffmenge,
- die KorngroRenverteilung des Fuallstoffs,

- die Tatsache, daf® es zwar oberhalb von 60 °C
verformbar sein, aber keine Schmelzkleber-

eigenschaften aufweisen solle,

unterschieden.

Dokument (20) mache keine Aussagen zur Korngroéfe der
Fillstoffe und betreffe lediglich Festigkeitseigen-

schaften von Gemischen aus Bindemittel und Fallstoff,
nicht aber deren Eignung als Versteifungsmaterial mit

Schmelzklebereigenschaften.

Des weiteren trug sie im wesentlichen vor, daf Doku-
ment (5) ein Produkt beschreibe, das eine einheitliche
Polycaprolacton/Polystyrol-Matrix aufweise und Poly-
styrol nicht als Fallstoff enthalte und da das nach
Beispiel 2 der Entgegenhaltung (2) als Bindemittel
eingesetzte Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat keine
Schmelzklebereigenschaften gehabt habe. Beide Entge-
genhaltungen (2) und (5) seien mit Versteifungs-
materialien in "Sandwichbauweise" befaft, die selbst-
standig hergestellt und in den Handel gebracht und erst
bei der Schuhfertigung in den entsprechenden Schuhteil
geklebt werden. Druckschrift (1) hingegen betreffe ein
Versteifungsmaterial, bei dem das Bindemittel direkt
auf das Oberleder aufgetragen werde. Ihr kénne daher
der Fachmann keinen Hinweis auf den Gegenstand des
anspruchs 1 des Streitpatents entnehmen.

Die Beschwerdefuhrerinnen haben beantragt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent
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zu widerrufen; die Beschwerdegegnerin hat beantragt die

Beschwerden zuruckzuweisen.

Am Ende der mundlichen Verhandlung, die am
29 . Oktober 1996 vor der Kammer stattfand, verkundete
der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, dem Antrag

der Beschwerdegegnerin stattzugeben.

Entscheidungsgrinde

2990.D

Die Beschwerden sind zuléassig.

Anderungen

Der am 29. Oktober 1991 beim Europdischen Patentamt
eingegangene, geanderte Anspruch 1 unterscheidet sich
vom ursprunglich eingereichten Anspruch 1 durch die
Aufnahme der Worte "im geschmolzenen Bindemittel nicht

auflésen”.

Die Beschwerdefuhrerin 02 hat vorgetragen, daf dieses
Merkmal als Verfahrensmerkmal aufzufassen sei und dazu
auf Seite 3, Zeilen 13 bis 15 des Streitpatents ver-
wiesen. Dort heift es (nach Korrektur eines Schreib-

fehlers) :

"Ein unabdingbares Merkmal der vorliegenden Erfindung
ist, daR sich die Fullstoffteilchen wahrend des
Schmelzvorganges im Bindemittel nicht ldésen, sondern
wie anorganische Fullstoffe erhalten bleiben." (Dieser
Satz findet sich gleichlautend in der ursprunglich
eingereichten Beschreibung; vgl. Seite 5, Zeile 29 bis

Seite 6, Zeile 2.)

Nach Auffassung der Beschwerdefuhrerin 02 bedeutet dies

nur, daf die Verfahremnsbedingungen so zu wahlen sind,
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daR der Fullstoff im Kontakt mit dem aufschmelzenden
oder aufgeschmolzenen Bindemittel wahrend des
Herstellungsprozesses des Verstarkungsmaterials im
wesentlichen ungeldst erhalten bleiben soll, nicht aber
die Offenbarung der Materialeigenschaft des Fullstoffs,
im geschmolzenen Bindemittel im wesentlichen unldslich
zu sein. Gerade diese, ursprunglich nicht offenbarte
Eigenschaft sei aber nun ein Merkmal des geanderten
Anspruchs 1 geworden, der daher gegen Artikel 123 (2)

verstofie.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht

anschliefen.

Das angegriffene Merkmal findet sich wortlich im
ursprunglich eingereichten Verfahrensanspruch 10.
Dieser Anspruch, der als ein mit der Beschreibung
gleichwertiges Offenbarungsmittel anzusehen ist, lautet

(soweit hier von Interesse):

"werfahren zur Herstellung eines Versteifungsmaterials

nach den Anspruichen 1 bis 9 durch Extrusion eines

geschmolzenen, Fuallstoffe ..... enthaltendes (sic!)
Bindemittels, dadurch gekennzeichnet, daf ein Binde-
mittel ..... im Extruder geschmolzen, mit 30 bis 80

Gew.% Fullstoff, vermischt und dann zu einer Folie
extrudiert und abgekihlt wird, wobei die Fiillstoffteil-
chen ganz oder mindestens auf ihrer Oberflache aus
Kunststoff bestehen und in einer Korngroéfenverteilung
von 50 bis 500 pm, insbesondere 100 bis 400 pm,
vorliegen und sich im geschmolzenen Bindemittel nicht

aufldsen" (Hervorhebungen durch die Kammer) .

Der erste Teil diese Anspruchs nennt die Verfahrens-
merkmale, einschlieflich der in dem Verfahren einge-
setzten Materialien, wovon eines, namlich der Fall-

stoff, im zweiten Teil, beginnend mit "wobei die ... ",
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naher durch Parameter definiert wird. Die
zusammensetzung und die KorngrdRenverteilung der
Fallstoffteilchen sind zweifellos als Materialeigen-
schaften anzusehen. Ihnen ist als weiteres Merkmal das
Schmelzverhalten beigeordnet, das daher ebenfalls eine

Materialeigenschaft ist.

Dieses Ergebnis ist auch in Ubereinstimmung mit der
entsprechenden Stelle der Beschreibung, wonach sich die
Fullstoffteilchen wahrend des Schmelzvorganges im
Bindemittel nicht lésen, sondern wie anorganische Full-
stoffe erhalten bleiben sollen (vgl. Patentschrift,
Seite 3, Zeilen 13 bis 15). Ein Fullstoff mit der
Eigenschaft, sich nicht im geschmolzenen Bindemittel
aufzuldsen, wird sich auch wahrend des Schmelzvorgangs,
also beim Ubergang des Bindemittels vom festen, pulver-
férmigen in den geschmolzenen zustand, nicht aufldsen,

sondern wie ein anorganischer Fullstoff erhalten blei-

ben.

Da durch die Anderung lediglich ein im ursprunglichen
Aanspruch 10 bereits genanntes Merkmal der Fuallstoffe
wortwortlich in den Anspruch 1 ubernommen wurde, ist
der geltende Anspruch durch die ursprunglichen Unter-

lagen des Streitpatents gestutzt.

Die geltenden Anspruche 2 bis 16 sind wie erteilt. Die
Anspriche 1 bis 16 entsprechen daher den Erfordernissen
des Artikels 123(2). Die Kammer hat sich auch davon
iberzeugt, daf diese geltenden Anspruche klar sind und
ihr Schutzbereich gegeniber dem erteilten Patent nicht
erweitert wurde (Artikel 123(3) EPU). Sie sind daher

zulassig.
Ausfuhrbarkeit

Die Kammer hat keine Veranlassung von der Beurteilung

der Ausfihrbarkeit durch die Einspruchsabteilung
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abzuweichen. Da im Beschwerdeverfahren mangelnde
Ausfuhrbarkeit nicht geltend gemacht wurde, erubrigt

sich eine nahere Begrundung hierzu.

Neuheit

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist in keinem
der im Verfahren befindlichen Dokumente beschrieben und
daher neu. Da dies zuletzt nicht mehr bestritten wurde,
ist auch hierzu eine nahere Begrundung nicht

erforderlich.
Erfinderische Tdtigkeit

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdefuhrerin 02 ausgefuhrt, daf sie die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Streitpatents gegenuber dem gesamten Stand der Technik
und nicht ausgehend von einem bestimmten Dokument
bewerten und bewertet wissen wolle. Die Kammer halt in

diesem Zusammenhang folgende Feststellungen far

zweckmaflig.

Nach Artikel 56 EPU gilt eine Erfindung dann als auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend, "wenn sie sich fuar
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt", wobei nach Artikel 54 (2) den Stand
der Technik alles bildet, "was vor dem Anmeldetag der
europaischen Patentanmeldung der Offentlichkeit durch
gschriftliche ... Beschreibung ... zugidnglich gemacht
worden ist". Im vorliegenden Fall koénnen die anderen in
Artikel ©54(2) genannten Moglichkeiten der Zuganglich-
machung aufer Betracht bleiben; der gesamte Stand der
Technik, der bei der Entscheidung uber das Vorliegen
erfinderischer Tatigkeit zu bericksichtigen ist, findet
sich in den unter Punkt II genannten Druckschriften.
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Es ist nun festzuhalten: Eine Druckschrift, als Offen-
barungsmittel far Stand der Technik, ist ein Beweis-
mittel mit unterschiedlichen Funktionen. Zum einen soll
sie beweisen, was durch die in ihr enthaltene
schriftliche Beschreibung der Offentlichkeit zuganglich
gemacht wurde, d.h. welche Informationen, Kenntnisse,
Lehren usw. durch sie zum Stand der Technik gemacht
wurde, des weiteren dient sie zum Nachweis des

Zeitpunkts der Zuganglichmachung dieser Informationen.

Der Beschwerdefihrerin 02 ist zuzustimmen, daf die
Frage, ob eine Erfindung als auf erfinderischer
Tatigkeit beruhend gelten kann, immer gegenuber dem
gesamten Stand der Technik zu entscheiden ist: Es ist
ein seit langem allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz,
da® das durch ein Patent verliehene Verbietungsrecht
(Monopolrecht) seine Begrindung in dem technischen
Beitrag finden muf, den die Erfindung zum Stand der
Technik leistet, wie sich dieser der Kammer aus den ihr
vorliegenden Beweismitteln (hier: Druckschriften)
darstellt (vgl. auch T 939/92, Amtsblatt des EPA 1996,
309, Nr. 2.4.2 der Entscheidungsgrunde) .

Daher ist eine Entscheidung uber erfinderische Tatig-
keit auf die objektiv ermittelten technischen
Ergebnisse zu stutzen, die durch den beanspruchten
Gegenstand im Vergleich mit dem gesamten stand der
Technik tatsachlich erzielt werden. Aus praktischen
Griunden ist es aber in der Regel zweckmafig, jenes
Dokument als Ausgangspunkt dieser Prufung zu wahlen,
das den Stand der Technik beschreibt, der dem
beanspruchten Gegenstand am nachsten kommt ; wére
namlich der zu beurteilende Anspruchsgegenstand
gegentuber diesem Stand der Technik erfinderisch, so
miRte er es notwendigerweise auch gegenuber jedem
weiter entfernten Stand der Technik sein, wie er in den

anderen benannten Dokumenten beschrieben wird. Der mit
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der Erfindung gegenuber dem nachsten Stand der Technik
glaubhaft erreichte technische Effekt (das angestrebte
7iel der Erfindung) wird als technische Aufgabe
formuliert, die der Erfinder durch die Bereitstellung
des beanspruchten Gegenstands zu losen vorschlagt.
7uletzt ist zu untersuchen und zu entscheiden, ob vom
Fachmann angesichts des gesamten geltend gemachten
Standes der Technik erwartet werden konnte, daff er fur
die so definierte technische Aufgabe die im Anspruch
vorgeschlagene L&sung gefunden hatte, d. h. ob ihm
durch die anderen genannten Druckschriften Kenntnisse
oder Informationen vermittelt wurden, die ihn zur bean-
spruchten Losung der bestehenden technischen Aufgabe
hingefiuhrt hatten (vgl. T 939/92, Amtsblatt des

EPA 1996, 309, Nr. 2.4.3 der Entscheidungsgrunde) .

Diese, als "Aufgabe-Ldsungs-Ansatz" bezeichnete
Arbeitsmethode wurde von den Kammern als ein Werkzeug
entwickelt, um insbesondere Objektivitat bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sicher-
zustellen und eine ruckschauende Betrachtungsweise bei
der Analyse des Standes der Technik zu vermeiden (vgl.
T 0564/89, Nr. 4.4 der Entscheidungsgrunde; nicht
verdffentlicht im Amtsblatt des EPA). Wie sich aus dem
vorstehend Gesagten ergibt, erlaubt sie vor allem, die
Reihenfolge der Bearbeitung der Beweismittel, d. h. der
Entgegenhaltungen, zu ordnen und dkonomisch zu
gestalten; sie gewahrleistet gleichzeitig, daf die
Frage der erfinderischen Tatigkeit unter Beachtung des
gesamten durch Beweismittel belegten Standes der

Technik entschieden wird.

Das Streitpatent betrifft ein Versteifungsmaterial, das
durch Aufschmelzen eines Bindemittels enthaltend
Fallstoff und ggf. weitere Zusatze erhalten wird.
Dieses Versteifungsmaterial kann in der Schuhindustrie

zur Versteifung von Schuhkomponenten verwendet werden,
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wird aber in einem von der Schuhfertigung unabhangigen,

getrennten Arbeitsgang hergestellt.

Solche Versteifungsmaterialien sind bereits bekannt,
z. B. aus Dokument (2), das den nachstkommenden Stand
der Technik beschreibt und das die Kammer als Aus-
gangspunkt zur Ermittlung der technischen Aufgabe

heranzieht.

Dokument (2) offenbart, daf eine Erhohung des Full-
stoffgehalts in schmelzbaren Beschichtungspulvern zur
Erzielung gebrauchstichtiger Uberzige, insbesondere von
Versteifungsmaterialien fur Schuhe und Schuhteile
erreicht werden kann, wenn das schmelzbare Kunststoff-
pulver und der Fullstoff (in den drei Beispielen sind
konkret Korkpulver, Holzmehl und Holzschrot
beschrieben), eine vergleichbare Korngréfenverteilung
aufweisen, die zwischen 50 und 500um, vorzugsweise
zwischen 100 und 400pm liegen sollte (Seite 5, Zeilen 1
bis 18 und Seite 4, Zeilen 2 bis 6). Zum Verkleben mit
dem zu versteifenden Werkstuck ist eine Beschichtung
des Versteifungsmaterials mit marktgangigen Klebstoffen
oder HeifRklebern erforderlich (Seite 7, Zeilen 1 bis 7,
Seite 8, die letzten beiden Zeilen, Seite 10, Zeilen 7

bis 8 und 12 bis 14).

Demgegenuber wird im Streitpatent geltend gemacht, daf
weder bei der Herstellung der erfindungsgemafen
Versteifungsmittel ein gesonderter Kleberauftrag, noch
bei der Verarbeitung eines mechanisch ausgedunnten
(gescharften) Versteifungsmaterials ein nachtraglicher
Kleberauftrag erforderlich sei (Streitpatent Seite 2,
Zeilen 25 bis 31 und Seite 3, Zeilen 18 bis 22).

Ausgehend von Dokument (2) ist daher die dem Streit-
patent zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, ein
Versteifungsmaterial bereitzustellen, das sowohl bei
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seiner Herstellung als auch bei seiner Verarbeitung
Verfahrensvereinfachungen zulast, die im Wegfall des
separaten bzw. nachtraglichen Kleberauftrags auf das

Versteifungsmaterial besteht.

Diese Aufgabe soll durch die im geltenden Anspruch 1
definierten Versteifungsmittel geldst werden. Daf die
beanspruchten Versteifungsmaterialien diese Aufgabe
tatsachlich 1lésen, ist in Hinblick auf die entspre-
chenden Ausfuhrungen im Streitpatent (Seite 2,

zeilen 32 bis 36 und Seite 3, Zeilen 18 bis 22)
glaubhaft und wurde von den Beschwerdefuhrerinnen auch

nicht bestritten.

Es bleibt zu entscheiden, ob diese Versteifungs-
materialien auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

Entgegenhaltung (2) enthéalt keinen Hinweis, dafl die
dort beschriebenen Versteifungsmaterialien ohne
gesonderten Kleberauftrag verarbeitet werden kénnen,
oder daf die Kleberschicht selbst, insbesondere eine
Schmelzkleberschicht als Bindemittel gemeinsam mit dem
Fallstoff das Versteifungsmaterial bilden kdénnte.
Vielmehr wird in Druckschrift (2) stets, wenn die
Verarbeitung des Versteifungsmaterials angesprochen
wird, ausdricklich der separate Auftrag einer Kleber-

schicht vorgesehen (vgl. oben Punkt 5.2.1).

Die Beschwerdefthrerinnen beharrten jedoch darauf, dafs
Beispiel 2 der Entgegenhaltung (2) dem Fachmann doch
die Verwendung eines Schmelzklebers als Bindemittel
offenbare; sie machten geltend, im abhangigen Anspruch
5 des Streitpatents werde schlieflich Ethylen-Vinyl-
acetat-Copolymerisat als Bindemittel mit Schmelzkleber-
eigenschaften genannt. Weil auch im genannten Beispiel
des Dokuments (2) Ethylen—Vinylacetat—Copolymerisat als
Bindemittel eingesetzt wird, waren sie der Auffassung

dieses misse daher ebenfalls Schmelzklebereigenschaften
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besessen haben. Den im Beispiel 2 des Dokuments (2)
erwahnte Auftrag eines Klebemittels hatte der Fachmann

daher als eine uberflussige Mafnahme erkannt.

Die Beschwerdegegnerin hat dieser Argumentation wider-
sprochen. Sie hat darauf hingewiesen, daR es Ethylen-
Vinylacetat-Copolymerisate sowohl mit, als auch ohne
Schmelzklebereigenschaften gebe. Es sei daher unzu-
lassig anzunehmen, das in Beispiel 2 des Dokuments (2)
eingesetzte Bindemittel hatte Schmelzklebereigen-
schaften gehabt. Nach Auffassung der Kammer hatte der
Fachmann bei der Nacharbeitung des Beispiels 2 von
Dokument (2) keine Veranlassung ein Bindemittel mit
Schmelzklebereigenschaften auszuwahlen, da dieses
Beispiel ausdrucklich den Auftrag eines Heif’schmelz-
klebers auf das Verstarkungsmaterial vorsah. War der
Lehre des Beispiels aber kein Verstarkungsmaterial zu
entnehmen, das schon vor dem abschlieRBenden Auftrag des
Schmelzklebers die gewiunschten Klebeeigenschaften
hatte, so konnte der Fachmann den Auftrag des Schmelz-

klebers auch nicht als uberflussig erkennen.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daff Entgegen-
haltung (2) fur den Fachmann keinen Hinweis enthalt,
der ihn zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streit-

patents gefihrt hatte.

Die Kammer kann auch den Ausfihrungen der Beschwerde-
fohrerinnen nicht zustimmen, daB sich die beanspruchte
Losung in fur den Fachmann naheliegender Weise aus
einer Kombination der Druckschrift (2) mit den
Entgegenhaltungen (1), (5) oder (19) ergebe.

Entgegenhaltung (1) beschreibt ein Verfahren zur
Erhéhung der Steifheit von Schuhkomponenten aus
flexiblem Material unter Erhaltung der Vorteile der
HeiRschmelzverfahren (Spalte 1, Zeilen 34 bis 39).
Dabei wird einem auf eine Schuhkomponente aufgetra-
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genen, noch weichen Uberzug aus geschmolzenem, synthe-
tischen Polymer ein festes Granulat eines duro- oder
thermoplastischen Materials mit einer Korngroéfe von
0,020 bis 0.030 inch (505-762um; vgl. Spalte 5,

7eilen 57 bis 61) zugefugt, und die Schuhkomponente
unter Warmeeinwirkung auf eine zweite Schuhkomponente
gepreRt (Spalte 1, Zeilen 40 bis 48). Als thermo-
plastische, synthetische Polymerschicht kommen u. a.
Polyester und Polystyrole in Frage (Spalte 3, Zeilen 32
bis 40), als Granulat z. B. Duroplaste, (Co)poly-
acrylate und -methacrylate und insbesondere markt-
gangige nicht-vernetzte Phenol-Formaldehydharze

(Spalte 6, Zeilen 1 bis 16).

Es wird also in Dokument (1) kein Versteifungsmaterial
beschrieben, das unabhangig von der Schuhfertigung
hergestellt wird, sondern ein Verfahren, bei dem eine
versteifende Schicht im Zuge der Schuhfertigung
unmittelbar auf der zu versteifenden Schuhkomponente
erzeugt wird. Somit stellt sich die dem Streitpatent
zugrunde liegende technische Aufgabe hier nicht, da
weder ein gesondert hergestelltes Versteifungsmaterial
mit dem Schuhteil verklebt, noch gegebenenfalls
gescharft werden mufs. Aus diesem Grund konnte sich der
Fachmann aus Dokument (1) keine Anregung zur Losung der
bestehenden technischen Aufgabe erwarten und hatte,
nach Uberzeugung der Kammer, dessen Of fenbarung daher

auch nicht mit jener des Dokuments (2) kombiniert.

Selbst wenn man aber zu Gunsten der Beschwerde-
fohrerinnen annehmen wollte, daf der Fachmann die
Lehren beider Druckschriften dennoch kombiniert hatte,
so hatte ihn dies nicht zur jetzt beanspruchten Losung
gefuhrt: Nach Druckschrift (1) kommt der KorngroRe des
Fallstoffs eine wesentliche Rolle hinsichtlich der
mechanischen Eigenschaften der Versteifungsschicht zu,
da feinpulvrige Fullstoffe einen grundsatzlich anderen

Wirkungsmechanismus besitzen als die Granulate, die bei
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der bereits genannten Korngrdofe von 0,020 bis 0.030
inch (505-762um) hervorragende Versteifungs- und
Verstarkungseffekte bewirken (vgl. Spalte 5, Zeilen 34
bis 61). Dokument (1) enthalt daher, wie die Ein-
spruchsabteilung zu Recht festgestellt hat, fur den
Fachmann, der nicht ohne Grund von einer als vorteil-
haft beschriebenen Mafnahme abweicht, den Hinweis, kein
Fillmaterial mit einer kleineren als der in Dokument
(1) angegebenen KorngroRe einzusetzen. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdefuhrerinnen hétte der Fachmann
einen solchen Grund auch nicht Druckschrift (2)
entnommen. Dort wird die auch im Anspruch 1 des
Streitpatents angegebene Korngrdofe von 50 bis 500upm far
inerte anorganische oder organische Fullstoffe wie
Kaolin, Kreide, Quarz-, Holz- oder Korkmehl in Kombi-
nation mit einem Bindemittel vorgeschlagen, das keine
Schmelzklebereigenschaften aufweist, nicht aber fuar
Fullmaterial aus Kunststoff, das in eine Schmelzkleber-
matrix eingearbeitet werden soll. Weder haben die
Beschwerdefuhrerinnen Grinde angegeben, warum der
Fachmann diese Unterschiede nicht beachtet und die
Lehre des Dokuments (2) auf die in Dokument (1)
beschriebenen Granulate Ubertragen hatte, noch sind

solche fur die Kammer erkennbar.

Aus Dokument (5) ist ein Schuhversteifungsmaterials fur
Schuhkappen mit guter Flexibilitat, Steifheit und
Schlagfestigkeit bekannt, das aus einem mit einem
Thermoplasten in Form unvollstandig verschmolzener
Partikel impragnierten Gewebe besteht und mit
mindestens einer auferen Schicht versehen ist, die
Polycaprolacton enthalt, das vorzugsweise ein mittleres
Molekulargewicht (Gewichtsmittel) wvon wenigstens 25000
besitzt. Diese Polycaprolactonpolymere haben
hervorragende Klebeeigenschaften (Spalte 2, Zeilen 10
bis 14 und 47 bis 52, in Verbindung mit Spalte 5,
Zeilen 36 bis 54). Als Beispiele fur geeignete Poly-
caprolactone werden solche mit einem mittleren Mole-
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kulargewicht (Gewichtsmittel) von 28000 und von 40000
genannt; in den Beispielen des Dokuments (5) wird
ausschlieRlich ein Polycaprolacton mit einem mittleren
Molekulargewicht (Gewichtsmittel) von 40000 verwendet
(namlich ein auch nach den Beispielen des Streitpatents
verwendetes Produkt mit der Bezeichnung PLC-700; vgl.
die Beispiele in Dokument (5), in Verbindung mit
Spalte 5, Zeilen 53 bis 61). Beil der Schuhfertigung
wird das Versteifungsmaterial zusammen mit der zu
versteifenden Schuhkomponente in der Warme mit Hilfe
eines Leistens geformt. Dabei durchdringt das
geschmolzene Polycaprolacton das impragnierte Gewebe,
es umflieRt die unvollstandig verschmolzenen Poly-
styrolteilchen, wobei diese (an)geldst werden und
erheblich weiter verschmelzen kénnen, um einen
kontinuierlichen Film zu bilden - ohne daf der Einsatz
von Losungsmitteln erforderlich ware - und bewirkt die
Verklebung des Versteifungsmaterials mit Leder und
Futter wahrend der Formung der Schuhkappen (Spalte 7,
g7eilen 21 bis 50, in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 18
bis 34 und Spalte 4, Zeilen 46 bis 50).

Auch in Dokument (5) wird daher, wie in Dokument (2),
ein Versteifungsmaterial beschrieben, daf mit einer
Kleberschicht - namlich der Schmelzkleberschicht aus
Polycaprolacton - versehen ist, die das Versteifungs-
material mit der Schuhkomponente adhdsiv verbindet.

In Dokument (5) wird Polycaprolacton gute
Kompatibilitat mit Styrolpolymeren, gute Steifheit,
Biegsamkeit, Schlagfestigkeit und exzellente Adhésion
-u normalen Schuhmaterialien zugeschrieben (Spalte 5,
Zeilen 25 bis 29). Dem konnte der Fachmann aber
lediglich entnehmen, daR, wie auch die Beschwerde-
gegnerin ausdrucklich eingerdumt hat, Polycaprolacton
der Schmelzkleber der Wahl fur die Schuhfertigung seil,

nicht aber, wie die Beschwerdefihrerinnen
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argumentieren, daR es als matrixformendes Bindemittel
die konventionellen Bindemittel ohne Schmelzkleber-
eigenschaften ersetzen kénne. Gerade der Hinweis auf
die gute Vertraglichkeit mit Styrolpolymeren - deren
Teilchen bei der Warmebehandlung weiter verschmelzen
(vgl. oben, Punkt 5.4.2), nicht aber wlie anorganische
Fallstoffe erhalten bleiben sollen (Streitpatent,
Seite 3, Zeilen 13 bis 15) und daher entgegen der
Ansicht der Beschwerdefihrerinnen keine Fullstoff-
teilchen im Sinne des Streitpatents sind - zeigt, daf
die alleinige Verwendung von Polycaprolacton (d. h.
eines Thermoplasten mit Schmelzklebereigenschaften) als
Bindemittel in Schuhversteifungsmaterialien nach der
technischen Lehre von Dokument (5) nicht in Erwagung

gezogen wurde.

5.4.2.3 Wie die Beschwerdegegnerin - insoweit unwidersprochen -

5.4.2.4
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ausgefuhrt hat, ist auferdem die Teilchengrofe des
Polystyrols in der Polymerdispersion, mit der das
Tragergewebe nach Dokument (5) impragniert wird
(Spalte 4, Zeilen 51 bis 56) wesentlich geringer als
die KorngroéRe des Fullstoffs nach Anspruch 1 des
Streitpatents. Zwar hat die Beschwerdefuhrerin 02
vorgetragen, daff die kleinen Dispersionspartikel
teilweise verschmolzen sind und so grdRere Aggregate
bilden, sie hat aber keinerlei Anhaltspunkte dafur
benannt, da® dadurch dem Fachmann die far den Fullstoff
nach dem Streitpatent geforderte Korngrofe nahegelegt

wird.

aus all dem schlieRft die Kammer, daf auch diese
Entgegenhaltung fur den Fachmann keinen Hinweis
enthielt, er konne bei der Herstellung eines Schuh-
versteifungsmaterials durch die Wahl eines geeigneten

Bindemittels auf die ubliche separate Kleberschicht

verzichten.
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Dokument (19) beschreibt ein orthopadisches Formteil
(Schiene), das gebildet wird, wenn ein auf seinen
Schmelzpunkt erwarmter, bahnfoérmiger Thermoplast um ein
Glied (z. B. den Unterarm) eines Patienten gewickelt
wird; der Thermoplast verbindet sich im geschmolzenen
zustand mit sich selbst und ist vorzugsweise ein
Gemisch aus Polyethylen und Polycaprolacton eines
mittleren Molekulargewichts von uber 5000
(Gewichtsmittel), mit einem Schmelzpunkt im Bereich von
50 bis 100 °C und einer Kristallisationshalbwertszeit
im Bereich von 0,5 bis 10 Minuten bei der Temperatur
des menschlichen Kérpers (Spalte 3, Zeilen 27 bis 38).
wahrend bei der Herstellung der Thermoplastbahnen im
Spritzgufverfahren, bei der jedes Polymer in einer
eigenen Phase erhalten bleibt, die Prozefitemperaturen
oberhalb der Schmelztemperatur des Polyethylens liegen
missen, wird die erhaltene Thermoplastbahn bei der
Anwendung auf eine Temperatur erwarmt, die oberhalb des
Schmelzpunkts des Polycaprolactons aber unterhalb der
Schmelztemperatur des Polyethylens liegt. Dadurch wirkt
das Polyethylen im Polycaprolacton wie fein verteilter
Fallstoff und erzeugt einen Thixotropieeffekt, der die
Viskositat des themoplastischen Materials, insbesondere
bei niedrigen Scherspannungern, erhéht (Spalte 4,

7eilen 29 bis 39 in Verbindung mit Zeilen S5 bis 14).

Die Beschwerdefuhrerin 02 hat vorgetragen, der Gegen-
stand des Anspruchs 1 des Streitpatents ergebe sich fur
den Fachmann in naheliegender Weise aus der Kombination
der Entgegenhaltungen (2) und (19), da in letzterer
Fallstoffteilchen beschrieben seien, die zur Ganze aus
Kunststoff aufgebaut sind und sich im geschmolzenen
Bindemittel, das Schmelzklebereigenschaften habe, nicht

lésen. Die Kammer kann diesem Argument nicht zustimmen.

Die Beschwerdegegnerin hat bestritten, daR das in
Dokument (19) eingesetzte Polycaprolacton Schmelz-
klebereigenschaften gehabt habe, da solche bei der
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anwendung zu einem unerwunschten Verkleben des
orthopadischen Formteils mit der Haut des Patienten
oder des behandelnden Arztes fuhren wirde und daher far

den angestrebten Verwendungszweck ungeeignet seien.

Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dafl das
nach Dokument (19) einzusetzende Polycaprolacton ein
mittleres Molekulargewicht (Gewichtsmittel) von uber
5000 aufweisen soll, wahrend in Dokument (5) fur die
als Schmelzkleber in der Schuhfertigung geeigneten
Polycaprolactone, die auch nach dem Streitpatent ein-
gesetzt werden kdénnen, ein wesentlich héheres mittleres
Molekulargewicht angegeben wird (vgl. oben,

punkt 5.4.2). Aus diesem Grund und da die beweis-
pflichtige Beschwerdefuhrerin 02 (vgl. T 0219/83,
amtsblatt des EPA 1986, 211, Nr. 12 der Entscheidungs-
grunde) keine Beweilse fur die Schmelzklebereigen-
schaften des in Dokument (19) eingesetzten Poly-
caprolactons vorgelegt hat, stimmt die Kammer der
Ansicht der Beschwerdegegnerin zu, daf ein Fachmann aus
der in Dokument (19) beschriebenen Fahigkeit des
thermoplastischen Materials mit sich selbst eine
adhasive Bindung eingehen zu kénnen nicht geschlossen
hatte, daR es auch mit Schuhkomponenten verklebbar sei.
Dazu kommt, daR die Korngrofie des Fuillmaterials, dessen
Funktion sich nach der Offenbarung der Entgegenhaltung
(19) darin erschopft, dem thermoplastischen Material
thixotrope Eigenschaften zu verleihen, in Dokument (19)
nicht genannt wird. Somit konnte der Fachmann Dokument
(19) keinen Hinweis auf die beanspruchte Ldsung der

bestehenden Aufgabe entnehmen.

Die Beschwerdefihrerinnen haben unter Bezugnahmen auf
Dokument (20) auch noch darauf hingewiesen, daf die
gemaR dem Streitpatent zu verwendenden Fullstoffteil-
chen bereits bekannt waren und dem Fachmann zur
Verfugung standen, der sie daher in einem Versteifungs-

material far Schuhe hatte einsetzen kdnnen, ohne
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erfinderisch tatig zu werden. In Dokument (20) wird die
Herstellung von Gemischen aus 'Fuallstoffpolymeren' mit
hoher Festigkeit (high modulus) durch Dispersion in
einer Polymermatrix geringer Festigkeit (low modulus)
wie einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer offenbart. Die
mechanischen Eigenschaften solcher Gemische werden fur
einen breiten Temperaturbereich und fur verschiedene
Mischungsverhaltnisse beschrieben. Ein Hinweis, daf bei
Verwendung dieser Fullstoffpolymerteilchen die
erfindungsgemafe Aufgabe geldst werden kénnte, findet
sich in Dokument (20) nicht (vgl. das gesamte Dokument,
insbesondere Seite 1133, Zusammenfassung und

Seite 1134, letzter Absatz).

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daf sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht in
naheliegender Weise aus den Dokumenten (1), (2), (5),
(19) oder (20), sei es einzeln oder in Kombination,
ergibt. Dies wird auch durch die Tatsache gestitzt, daf
spatestens seit dem Jahr 1973, dem Publikationsjahr der
Druckschriften (5) und (20), sowohl die aus Kunststoff
aufgebauten Fullstoffteilchen, als auch Polycaprolacton
mit Schmelzklebereigenschaften bekannt waren, ohne daf’
die Fachwelt von diesen Kenntnissen vor dem ersten
Prioritatstag des Streitpatents im Jahre 1984 zur
Herstellung eines Schuhversteifungsmaterials Gebrauch
gemacht hatte. Daf die Fachwelt wahrend eines Zeitraums
von 11 Jahren auf diesem intensiv bearbeiteten Gebiet
an der jetzt beanspruchten Losung der bestehenden
Aufgabe vorbeigegangen ist, stellt nach Auffassung der
Kammer ein zusatzliches Indiz fur das Nichtnaheliegen

der im Streitpatent beschriebenen und beanspruchten

Lésung dieser Aufgabe dar.

Der geltende Anspruch 1 des Streitpatents beruht daher
auf erfinderischer Tatigkeit. Die unabhangigen
Verfahrensanspriche 10 bis 15 beinhalten die gleiche
erfinderische Idee wie Anspruch 1 in anderer Auspragung
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und werden ebenso wie die abhangigen Anspruche 2 bis 9

und 16 von der Patentfahigkeit des Anspruchs 1

getragen.

5.8 " Die Beschwerdefiuhrerinnen haben auch eingewandt, daf
der Anspruch 1 nicht auf ein Versteifungsmaterial fur
Schuhe beschrankt sei. Eine solche Beschréankung ist
aber nach dem EPU nicht erforderlich. Eine der Voraus-
setzungen fur die Zulassigkeit eines auf ein chemisches
Erzeugnis gerichteten Anspruchs ist, dafs aufler seiner
Zusammensetzung auch seine technische Verwendung
gelehrt wird. Ist diese Bedingung erfdllt, so braucht
der Anspruch aber nicht auf diese Verwendung beschrankt
werden (vgl. T 0155/88, Nr. 4.1.1 der Entschei-
dungsgrunde, nicht verdffentlicht im Amtsblatt des

EPA) .

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriuckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
U R
A. Nuss
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