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Das europaische Patent Nr. 0 154 678 der Byk-Chemie GmbH
mit dem Titel "Als Dispergiermittel geeignete
Additionsverbindungen, Verfahren zu ihrer Herstellung,
ihre Verwendung und damit beschichtete Feststoffe" wurde
am 26. August 1987 (Patentblatt 87/35) auf der Basis
von 19 Patentanspruchen, davon 4 unabhangigen (1, 9, 17
und 18) erteilt. Das Patent beruht auf der Anmeldung

84 112 971.1 vom 27. Oktober 1984, fur die die Prioritat
der DE 3 402 774 vom 27. Januar 1984 in Anspruch

genommen wurde.
Der unabhangige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"aAls Dispergiermittel geeignete Additionsverbindungen
und deren Salze, erhaltlich durch Umsetzung von
Polyisocyanaten, Hydroxyverbindungen, Zerewitinoff-
Wasserstoff sowie mindestens eine stickstoffhaltige
basische Gruppe enthaltenden Verbindungen und
gegebenenfalls Verbindungen, die Aminwasserstoff
enthalten, gegebenenfalls in Anwesenheit von
Losungsmitteln und gegebenenfalls in Gegenwart von
Umsetzungskatalysatoren, dadurch gekennzeichnet, dass
sie dadurch erhaltlich sind, dass Polyisocyanate mit

einer mittleren Funktionalitat von 2.5 bis 6
a) mit Monohydroxyverbindungen der Formel I
Y-OH I
wobei Y die folgenden Bedeutungen hat:
i) aliphatische und/oder cycloaliphatische

Kohlenwasserstoffgruppen mit 8 bis 30 Kohlen-
stoffatomen, deren Wasserstoffatome teilweise
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durch Halogene und/oder Arylreste ersetzt

sein koénnen,

ii) mindestens eine -0-, und/oder -COO-Gruppe
enthaltende aliphatische, cycloaliphatische
und/oder aromatische Gruppen mit
Molekulargewichten von 350 bis 8000, wobei
die Wasserstoffatome teilweise durch Halogene

ersetzt sein kénnen,

in einer solchen Menge umgesetzt werden, dass
15 bis 50%, vorzugsweise 20 bis 40% und
besonders bevorzugt 20 bis 35% der

NCO-Gruppen umgesetzt sind,

das erhaltene Reaktionsprodukt mit Verbindungen der

Formel IT

G- (E), II

i

wobel E fur -OH, -NH, und/oder -NHR (worin R eine
Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellt),
und n far 2 oder 3 stehen, und G eine mindestens 2
Kohlenstoffatome enthaltende aliphatische,
cycloaliphatische und/oder aromatische Gruppe mit
Molekulargewichten von héchstens 3000 darstellt, die
-0-, -COO-, -CONH-, -S- und/oder -S0,-Gruppen
enthalten kann, in einer solchen Menge umgesetzt
wird, dass weitere 15 bis 45%, vorzugsweise 20 bis
40% und besonders bevorzugt 20 bis 35% der
NCO-Gruppen der ursprunglich eingesetzten
Polyisocyanate umgesetzt sind, jedoch die Summe der
NCO-Umsetzungsgrade der Umsetzungen a) und b)
mindestens 40% und maximal 75%, vorzugsweise 45 bis
65% und besonders bevorzugt 45 bis 55% betragt,
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c) das erhaltene Reaktionsprodukt mit Verbindungen der

allgemeinen Formel III
Z -Q III

worin Q fuir -OH, -NH,, -NHR (worin R fur eine
Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen steht) oder
-SH steht und Z eine aliphatische Gruppe mit 2 bis 10
C-Atomen mit mindestens einer tertidren Aminogruppe
oder eine heterocyclische Gruppe mit mindestens einem
basischen Ringstickstoffatom ist, das kein
Wasserstoffatom enthalt, wobei die heterocyclische
Gruppe uber eine Alkylengruppe mit 1 bis zu
10 C-Atomen an die Gruppe Q gebunden sein kann, in
einer solchen Menge umgesetzt wird, dass auf jede
verbleibende in den Stufen a) und b) noch nicht
umgesetzte Isocyanatgruppe mindestens ein Molekul der
Verbindung Z-Q entfallt."
|
Der unabhangige Anspruch 9 ist auf ein Verfahren zur
Herstellung von als Dispergiermittel geeigneten
Additionsverbindungen oder deren Salzen, Anspruch 17 auf
deren Verwendung als Dispergiermittel und Anspruch 18
auf pulver- oder faserformige Feststoffe, die mit

Dispergiermittel beschichtet sind, gerichtet.

Die jeweils davon abhangigen ubrigen Anspruche betreffen

deren weitere Ausgestaltung.

Gegen dieses Patent wurde am 26. August 1987 wvon EFKA
Chemicals B.V. Einspruch eingelegt mit der Begrundung,
der Gegenstand des Patents beruhe nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Diesem Einspruch trat am

15. November 1990 Thorson Chemicals GmbH zusammen mit
Herrn Manfred Heim als vermeintlicher Patentverletzer,
gemaf Klage des Patentinhabers vom 15. August 1990 vor
dem Landgericht Dusseldorf, nach Artikel 105 EPU bei.
Der Beitretende machte geltend, der patentierte
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Gegenstand sei der Offentlichkeit bereits vor dem
Anmeldetag durch Benutzung zuganglich gemacht worden
(Artikel 54 (2) EPU) und stdtzte sich in seiner
Beitrittserkladrung auf die Herstellung und den Verkauf
wesentlicher Mengen eines Dispergiermittels mit der
Bezeichnung LP 5064, spater Disperbyk-160 genannt, an
die Firma Herberts GmbH in 1983 durch die

Patentinhaberin. Ein Zeuge wurde genannt.
Im Verlauf des Verfahrens wurden weitere Beweismittel
fur die Vorbenutzung vorgelegt, von denen folgende als

entscheidungserheblich anzusehen sind:

(B1) Rundbrief der Patentinhaberin: "Patent protection
for the Disperbyk-160-Family";

(B2) Protokoll der o6ffentlichen Sitzung der 3. und
4. Kammer fur Handelssachen des Landgerichts
Hagen in Sachen: "BYK-Chemie dgegen Franz
(23 014/87)".

(B3) Klage der BYK-Chemie GmbH gegen EFKA Chemicals
B.V. und Thorson Chemicals GmbH (Landgericht
Dusseldorf, 4. Zivilkammer, 15.08.90);

(B4) Erklarung von Herrn R.E. Schanze (20.11.90);

(BS) Brief von DEFRA GmbH an Becker GmbH (15.03.84);

(Bl1ll) Erklarung von Herrn Bissels (09.03.91);

(B12) Sample Book (2 Seiten) "Rohstoffe Labor"
Crebonit-Feidal Industrie Lacke GmbH&Co;

(B13) Brief von DEFRA GmbH an EFKA Chemicals B.V.
(16.03.84) ;

(B1l5) Handgeschriebenes Rezept;
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(B17) Brief von Rechtsanwalt Wildanger an DEFRA GmbH
(25.11.88);

(B19) Brief von Rechtsanwalt Doepner an Landgericht
Dusseldorf (10.03.92).

In der am 26. Januar 1993 verkundeten und mit Schrift-
satz vom 18. August 1993 zugestellten Zwischen-
entscheidung entschied die Einspruchsabteilung zunéchst,
der vermeintliche Patentverletzer sei
Verfahrensbeteiligter im Sinne von Artikel 105 EPU. Die
Einspruchsabteilung sah ferner mangelnde Neuheit des
erteilten Anspruchs 1 aufgrund einer Vorbenutzung im
Prioritatsintervall als erwiesen an, da dem Gegenstand
dieses Anspruchs die beanspruchte Prioritét nicht
zuerkannt werden konnte. Sie gab dem Hilfsantrag statt,
der in der am 26. Januar 1993 abgehaltenen mundlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht
worden war, da dessen Gegenstand die, beanspruchte

Prioritat zukomme und er den Erfordernissen des EPU

genuge.

Gegen diesen Beschlufl legte die Beschwerdefuhrerin
(Patentinhaberin) am 9. Oktober 1993 unter
gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebuhr

Beschwerde ein.

1. Sie bestritt in der am 18. Dezember 1993
eingegangenen Beschwerdebegriundung, sowie im
Schriftsatz vom 25. April 1995 und in der am
20. August 1997 abgehaltenen mundlichen Verhandlung,

(a) die Zulassigkeit des Einspruchs der nach
Artikel 105 EPU Beigetretenen wegen
mangelnder Substantiierung der behaupteten
of fenkundigen Vorbenutzung mit der
Begrindung, daR sich der innerhalb der
Beitrittsfrist vorgelegte Sachverhalt als
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nicht relevant erwiesen habe. Dieser Mangel

kénne auch spater nicht mehr behoben werden;
(b) die Aberkennung der Prioritéat;
(c) die Vorbenutzung.

Zusammen mit der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefiuhrerin als Basis fdar ihren Hilfsantrag I
einen Satz von 19 Anspruchen ein, dessen Anspruch 1,

wie folgt, lautet:

"Als Dispergiermittel geeignete Additionsverbindungen
und deren Salze, erhdltlich durch Umsetzung von
Polyisocyanaten, Hydroxyverbindungen,
Zerewitinoff-Wasserstoff sowie mindestens eine
stickstoffhaltige basische Gruppe enthaltenden
Verbindungen und gegebenenfalls Verbindungen, die
Aminwasserstoff enthalten, gegebenenfalls in
Anwesenheit von Lésungsmitteln und gegebenenfalls in
Gegenwart von Umsetzungskatalysatoren, dadurch
gekennzeichnet, dass sie dadurch erhdltlich sind,
dass Polyisocyanate mit einer mittleren
Funktionalitat von 2,5 bis < 3 oder 3 bis 6

a) mit Monohydroxyverbindungen der Formel I
Y-OH I
wobei Y die folgenden Bedeutungen hat:
i) aliphatische und/oder cycloaliphatische
Kohlenwasserstoffgruppen mit 8 bis 30 Kohlen-
stoffatomen, deren Wasserstoffatome teilweise

durch Halogene und/oder Arylreste ersetzt

sein kénnen,
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ii) mindestens eine -0-, und/oder -COO-Gruppe
enthaltende aliphatische, cycloaliphatische
und/oder aromatische Gruppen mit
Molekulargewichten von 350 bis 8000, wobei
die Wasserstoffatome teilweise durch Halogene

ersetzt sein kdénnen,

in einer solchen Menge umgesetzt werden, dass
15 bis <20 oder 20 bis 50%, vorzugsweise 20
bis 40% und besonders bevorzugt 20 bis 35%
der NCO-Gruppen umgesetzt sind,

das erhaltene Reaktionsprodukt mit Verbindungen
der Formel II

G- (E), II
wobei E fur -OH, -NH, und/oder -NHR (worin R eine
AIkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen
darstellt), und n fur 2 oder 3 stehen, und G eine
mindestens 2 Kohlenstoffatome enthaltende
aliphatische, cycloaliphatische und/oder
aromatische Gruppe mit Molekulargewichten von
hoéchstens 3000 darstellt, die -O-, -COO-, -CONH-,
-S- und/oder -S0,-Gruppen enthalten kann, in einer
solchen Menge umgesetzt wird, dass weitere 15 bis
< 22 oder 22 bis 36 oder > 36 bis 45 %,
vorzugsweise 20 bis 40% und besonders bevorzugt
20 bis 35 % der NCO-Gruppen der ursprunglich
eingesetzten Polyisocyanate umgesetzt sind,
jedoch die Summe der NCO-Umsetzungsgrade der
Umsetzungen a) und b) mindestens 40% bis < 45%
oder mindestens 45% und maximal 75%, vorzugsweise
45 bis 65% und besonders bevorzugt 45 bis 55%
betragt,
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das erhaltene Reaktionsprodukt mit Verbindung aus
der Gruppe N,N-Diethyl-1,4-butandiamin,
1-(2-Aminoethyl)piperazin,

2-(1-Pyrrolidyl) -ethylamin,
4-Amino-2-methoxy-pyrimidin,
2-Dimethylaminoethanol,
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin,

4- (2-Hydroxyethyl)morpholin, 2-Mercaptopyrimidin,
2-Mercaptobenzimidazol,

N,N-Dimethyl-1, 3-propandiamin,
4-(2-Aminocethyl)pyridin,
2-Amino-6-methoxybenzothiazol,
4-Aminomethyl-pyridin, N,N-Diallylmelamin,
3-Amino-1,2,4-triazol, 1l-(3-Aminopropyl)imidazol,
4- (2-Hydroxyethyl)pyridin,
1-(2-Hydroxyethyl)imidazol und
3-Mercapto-1,2,4-triazol in einer solchen Menge
umgesetzt wird, daff die verbleibenden
Isocyanatgruppen umgesetzt sind, oder das
erhaltene Reaktionsprodukt mit Verbindungen der

allgemeinen Formel III
Z-Q ITI

worin Q fur -OH, -NH,, -NHR (worin R f4r eine
Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen steht)
oder -SH steht und Z eine aliphatische Gruppe mit
2 bis 10 C-Atomen mit mindestens einer tertiaren
Aminogruppe oder eine heterocyclische Gruppe mit
mindestens einem basischen Ringstickstoffatom
ist, das kein Wasserstoffatom enthalt, wobei die
heterocyclische Gruppe Uber eine Alkylengruppe
mit 1 bis zu 10 C-Atomen an die Gruppe Q gebunden
sein kann, in einer solchen Menge umgesetzt wird,
dass auf jede verbleibende in den Stufen a) und
b) noch nicht umgesetzte Isocyanatgruppe
mindestens ein Molektl der Verbindung Z-Q
entfallt."
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3) In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer legte
die Beschwerdefuhrerin zwel weitere Anspruchssatze
als Hilfsantrage II und III vor, deren jeweiliger
Anspruch 1 sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags I,

wie folgt, unterscheidet:

in Hilfsantrag II wurden in c¢) die alternativen
Verbindungen der allgemeinen Formel III gestrichen;

in Hilfsantrag III wurden zusatzlich zur vorgenannten
Streichung die Unterteilungen der Bereiche der
Funktionalitat, der Umsetzungen der NCO-Gruppen in a)
und b) und des Umsetzungsgrades der Umsetzungen a)
und b) wieder gestrichen, so daR die Bereiche jetzt,
wie im Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. erteilten
Patents, wieder lauten: 2,5 bis 6; 15 bis 50%; 15 bis
45% und mindestens 40%.

V. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerde machten die

Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) geltend,

i) die Argumentation beziglich der vollen Deckung
des beanspruchten Gegenstandes durch das
Prioritatsdokument uberzeuge nicht, da die
vorgenommenen Anderungen den Offenbarungsgehalt
des Prioritatsdokuments so abandern wirden, dafl
das Streitpatent nunmehr Teile umfasse, die von
der Prioritatsanmeldung nicht gedeckt wirden.

ii) es sei im Falle eines Beitritts eines vermeint-
lichen Patentverletzers nicht erforderlich, die
Beweismittel innerhalb von drei Monaten nach dem
Tag der Beitrittserklarung vorzulegen, vielmehr
genige es, eine ausreichende Begrundung innerhalb

dieser Frist einzureichen.

VI. Mit Schreibem vom 28. April 1995 teilten die Beschwerde-
gegnerinnen die Zurucknahme der Einspruiche mit.

2565.D Y R
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Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung als Hauptantrag,
hilfsweise aufgrund der als Hilfsantrag I am

18. Dezember 1993 eingegangenen Anspruche 1 bis 19 oder
aufgrund der als Hilfsantrag II bzw. Hilfsantrag III
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten

Anspruchssatze.

Die Beschwerdegegnerinnen sind nach Rucknahme ihrer

Einspruche nicht mehr am Verfahren beteiligt.

Entscheidungsgrinde

2565.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zuldssigkeit des Einspruchs der Beitretenden

I
Die Kammer hat, wie bereits die Einspruchsabteilung,
keine Bedenken gegen die Zulédssigkeit dieses Einspruchs,
da der schriftlich erklarte Beitritt innerhalb der in
Artikel 105 EPU vorgesehenen Frist von drei Monaten nach

Erhebung der Verletzungsklage (vgl. B3) erfolgte.

In ihrer als Annex zur Beitrittserkldrung am

15. November 1990 eingereichten Begrundung machte die
Beitretende geltend, daf unter die Anspruche fallende
Dispergiermittel der Offentlichkeit vor Januar 1984
zuganglich gemacht worden seien. Sie stutzte diese
Behauptung darauf, daf die Patentinhaberin 1983 bereits
betrachtliche Mengen des Dispergiermittels LP 5064,
spater Disperbyk-160 genannt, hergestellt und an die
Firma Herberts GmbH verkauft habe.



2565.D

- 11 - T 0886/93

Als Beweis fur die Identitat der Produkte wurde Bl
eingereicht. Fur die Auslieferung des Produktes wurden

Zeugen benannt.

zusatzlich wurde geltend gemacht, daf3 Herr R.E. Schanze
bereits 1983 Testmengen eines Produktes W 080 erhalten
hatte, dessen im Schriftsatz angegebene Zusammensetzung
unter den im Streitpatent beanspruchten Gegenstand
fallt. Als Beweismittel wurde u.a. eingereicht: B2,

S. 6, Erklarung des Herrn Jockel zur Lieferung von 5 kg
W 080 durch URSA an DEFRA z. Hdn. von Herrn Schanze noch
vor dem 30. Marz 1983.

Als weiteres Beweismittel wurde am 27. Februar 1991 die
Erklarung B4 von Herrn Schanze betreffend Zusammen-
setzung und Produktion des Dispergiermittels W 080 durch
URSA sowie dem Zeitpunkt der Vermarktung vorgelegt.

Von der Beschwerdefihrerin wurde im schriftlichen
Verfahren (vgl. Beschwerdebegrundung, Pkt. 10.1; Eingabe
vom 25. April 1995, SS. 1/2) bestritten, daR der
einzige, sich auf Vorbenutzung stitzende Einspruchsgrund

im Sinne der Regel 55 c) EPU ausreichend substantiiert

wurde.

Zu Beginn der mindlichen Verhandlung teilte die Kammer
mit, sie halte die vorgenannten Grunde und Beweismittel
fur ausreichend und es spiele fur die Zulassigkeit keine
Rolle, ob der Vortrag sachlich zum Erfolg fuhre, 4. h.
materiellrechtlich begrindet sei (vgl. T 0328/87,

ABl. EPA 1992, 701). Die Beschwerdefuhrerin &uBerte sich
hierzu nicht und stellte in der mindlichen Verhandlung

auch keinen Antrag auf Unzuléssigkeit.
Die relevanten Dokumente

In ihrer Entscheidung stutzte sich die Einspruchs-

abteilung auf:
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Bl: Einen undatierten Brief der BYK-Chemie GmbH mit
dem Betreff "Patent protection for the
Disperbyk-160-Family". Dieser Brief richtet sich,
wie aus seinem Inhalt hervorgeht, an Kunden von
Byk und wurde nach der Erteilung des Streit-
patents, d. h. dem 26. August 1987, verteilt, da
in ihm hierauf Bezug genommen wurde. Es wird
u. a. mitgeteilt, daB mit der Erteilung dieses
Patents die Herstellung und die Verwendung der
Disperbyk-160-Family unter Schutz gestellt wurde.

Bl1l: Eine von Herrn Bissels am 9. Marz 1991 persénlich
abgegebene Erkla&rung, in der er erkléart,
Angestellter der Firma Crebonit Feidal
Industrielacke GmbH & Co. zu sein und durch ein
"Sample Book", Beweismittel B12, belegt, daf die
Firma Crebonit am 13. September 1984 ein Muster
Disperbyk 160 ohne Geheimhaltungsverpflichtung

erhalten habe. '

Hauptantrag

Dieser Antrag, der auf die Aufrechterhaltung des Patents
in der erteilten Fassung gerichtet ist, war von der
Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit abgelehnt

worden.

Nach Artikel 54 (1) EPU gilt eine Erfindung dann als
neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehért. Den
Stand der Technik bildet nach Artikel 54 (2) EPU u. a.
alles, was vor dem Anmeldetag der europdischen
Patentanmeldung der Offentlichkeit durch Benutzung
zugadnglich gemacht worden ist. Um festzustellen, ob eine
Erfindung der Offentlichkeit durch Vorbenutzung
zugdnglich gemacht worden ist, missen folgende Umsté&nde

geklart werden:

a) wann, d. h. in welchem Zeitraum die Vorbenutzung
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erfolgte;
b) was, d. h. der genaue Gegenstand der Vorbenutzung;

c) wie, d. h. die Umstande unter denen die Vorbenutzung

erfolgte, wozu u.a. das wo und durch wen gehdrt.

Die Bewertung der Beweise ist nach den allgemeinen
MaRstaben der Beweiswurdigung, wie sie von den
BReschwerdekammern allgemein angewandt werden (vgl.

T 0472/92 vom 20. November 1996; soll verdffentlicht
werden), vorzunehmen. Nach dieser Entscheidung sollte
die "Abwagung der Wahrscheinlichkeit" nach dem
strengeren Mafstab der "An Sicherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit" interpretiert werden, da
normalerweise nur die Einsprechenden die Beweismittel

fur die Vorbenutzung besitzen.

Als Datum der Vorbenutzung gilt fur die Kammer der
13. September 1984, wie sich aus den Beweismitteln Bll
und B1l2 ergibt.

Die genauen Umstande der Vorbenutzung ergeben sich
ebenfalls aus Bll und Bl2, in denen angegeben wird, daf
die Firma Crebonit Feidal Industrielacke GmbH & Co ein
Produkt mit der Bezeichnung Disperbyk-160 ohne
Geheimhaltungsverpflichtung von der Firma Byk bezog.

Die Beschwerdefuhrerin ficht diese Schluffolgerungen an
und macht geltend, bei Bl2 kénne es sich ebensogut um
ein Bestell- wie ein Eingangsbuch handeln, womit weder
die Frage des 'wann' noch des 'wie' schlissig bewiesen
sei. Die Beschwerdefuhrerin hat keinerlei Beweise oder
Argumente zur Stutzung dieser Behauptung vorgetragen.
Die Kammer sieht diese spekulative Aussage auch als
unrealistisch an, da sie aus (eigener) Kenntnis
derartiger Verfahrensablaufe in der Industrie aus der
Art der Anlage dieses Buches und der Art der
Eintragungen schlieft, daf es sich um ein
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Laboreingangsbuch handelt, was auch durch die Erklarung
von Herrn Bissels untermauert wird. Die Kammer hielt es
daher fur nicht erforderlich, weitere Mafnahmen zur
Absicherung dieser aus Bll und Bl2 gezogenen

Erkenntnisse zu ergreifen.

Was die Zulassigkeit dieser nach Ablauf der Beitritts-
frist eingereichten Beweismittel betrifft, so hat die
Einspruchsabteilung von dem ihr durch Artikel 114 EPU
verliehenen Ermessen Gebrauch gemacht und sie in das
Verfahren eingefuhrt. Einen Mifbrauch dieses Ermessens
wurde weder geltend gemacht, noch kann die Kammer einen

solchen erkennen.

Wie sich aus Vorstehendem ergibt, wurde ein Produkt mit
der Bezeichnung Disperbyk-160 &6ffentlich vorbenutzt,
womit fur die Frage der Neuheit noch zu untersuchen ist,
ob ein derartiges Produkt unter den im Streitpatent
beanspruchten Gegenstand fallt. Die Patentinhaberin
selbst erklart in Bl, dafl Disperbyk -160 durch das
Streitpatent geschutzt wird. In diesem Zusammenhang
spielt es keine Rolle, ob diese Erklarung vor oder nach
dem Anmeldetag abgegeben wurde, da es hier einzig und
allein um den Nachweis geht, ob Disperbyk -160 unter den
im Streitpatent beanspruchten Gegenstand fallt. Diese
von der Beschwerdefuhrerin selbst abgegebene Erklarung
ist eindeutig, so daf kein weiterer Nachweis des

vorbenutzten "was" erforderlich war.

Aufgrund vorstehender Ausfuhrungen kommt die Kammer
deshalb zu dem SchlufR, daf ein unter den Gegenstand des
Streitpatents fallendes Produkt am 13. September 1984,
d. h. vor dem Tag der Einreichung der entsprechenden
europaischen Patentanmeldung, dem 27. Oktober 1984, der
Offentlichkeit durch Benutzung zugénglich gemacht wurde.

Die Frage der Analysierbarkeit der Zusammensetzung der
Produkte, mit der sich die Entscheidung G 1/92 befasst,
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stellt sich hier nicht, da durch Bl bereits feststeht,
daR das vorbenutzte Produkt eine Zusammensetzung
aufweist, die unter den Gegenstand des Streitpatents

falle.

Da der vorstehend festgestellte Tag der Vorbenutzung
zwischen dem Tag der beanspruchten Prioritdt und dem Tag
der Anmeldung des europaischen Patents liegt, ist
zunachst festzustellen, ob und inwieweit ein Recht auf
Inanspruchnahme dieser Prioritat besteht, d. h. ob die
Vorraussetzungen der Artikel 87 und 88 EPU erfullt sind.

Artikel 87 (1) EPU besagt, daf wahrend einer Frist von
zwdlf Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung ein
Prioritatsrecht fur die Anmeldung derselben Erfindung
(Hervorhebung durch die Kammer) zum europdischen Patent
besteht, wenn die Erstanmeldung, wie hier, in einem
Vertragsstaat der Pariser Verbandsubereinkunft (PVU)
eingereicht wurde. Weitere Voraussetzungen fir die
Inanspruchnahme einer oder mehrerer Prioritédten werden
in Artikel 88 EPU geregelt. Die Abschnitte (3) und (4)
besagen, daf das Prioritatsrecht nur die Merkmale der
europdischen Patentanmeldung umfasst, die in der oder
den Anmeldungen enthalten sind, deren Prioritat in
Anspruch genommen worden ist. Fir die Gewédhrung der
Prioritat ist es nicht erforderlich, daR die Merkmale
Bestandteil der Patentanspriche sind. Es reicht aus, daf
die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der friheren
Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbaren
(Hervorhebung durch die Kammer). Sind die Voraus-
setzungen dieser Artikel erfullt, gilt fur die Anwendung
des hier interressierenden Artikel 54 (2) EPU der
Prioritatstag als Anmeldetag der europdischen
Patentanmeldung (Artikel 89 EPU).
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Erfindungsidentitat ist, wie sich aus den vorstehenden
Ausfuhrungen ergibt, eine selbstverstandliche
Voraussetzung fur die wirksame Inanspruchnahme der
Unionsprioritat, obwohl dies im Artikel 4 der PVU nicht
expressis verbis zum Ausdruck kommt. Im folgenden ist
daher zu entscheiden, ob Prioritdtsanmeldung und
europaische Patentanmeldung dieselbe Erfindung
betreffen, d. h. ob Erfindungsidentitat vorliegt.

Von der Einspruchsabteilung wurde in der angefochtenen
Entscheidung bereits entschieden, daf der im Einspruchs-
verfahren gemdf damaligem Hilfsantrag gednderte
Gegenstand dieselbe Erfindung wie die Prioritéats-
anmeldung betrifft, dies jedoch nicht far den

unveranderten Gegenstand (Hauptantrag) gilt.

Insbesondere folgende Merkmale des Anspruchs 1 des
erteilten Patents sind nicht expressis verbis im
Prioritatsdokument (DE-A 3 402 774) enthalten (vgl.
angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgrunde,
Pkt. 6.1):

(a) "Additionsverbindungen und deren Salze"

(b) "Funktionalitat 2,5 bis 6"

(c) "und/oder Arylreste"

(d) "in einer solchen Menge ........ daR 15 bis 50%

........ umgesetzt sind"

(e) "in einer solchen Menge ..... dak weitere 15 bis
45% ........ umgesetzt sind"

(£) "mindestens 40% ....... betragt"

(g) "eine aliphatische Gruppe ......... Gruppe Q

gebunden sein kann"
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Umgekehrt ist das urspringlich wesentliche Merkmal
pKa-Wert S bis 14 (vgl. Anspruch 1 des Prioritats-
dokuments) nicht mehr enthalten und in der Beschreibung
des Streitpatents auf 2 bis 14 (vgl. Sp. 12, 2ZZ. 35/36)
erweitert. Im Gegensatz zur Einspruchsabteilung sieht
die Kammer dies als Anderung der im Prioritdtsdokument
beschriebenen Erfindung an. Aus den nachfolgenden

Griunden erubrigt es sich jedoch hierauf néher

einzugehen.

Bei der im folgenden vorgenommenen Prufung auf
Erfindungsidentitat anhand einer Merkmalsanalyse
beschrankt sich die Kammer auf Merkmal (b), der
mittleren Funktionalitat der Polyisocyanate im Bereich

von 2,5 bis 6.

4.2.3 Die im Prioritatsdokument offenbarte Erfindung betrifft
ein Produkt, das durch ein Verfahren zu seiner
Herstellung gekennzeichnet wird. Ausgegangen wird
hierbei von Polyisocyanaten mit einer mittleren
Funktionalitat von 3, 4, 5, und 6, die durch Umsetzung
von Diisocyanaten mit Polyolen erhalten werden und als
Handelsprodukte, d. h. Gemische von gewissen
Verbindungen mit ahnlicher Struktur bekannt sind. Unter
mittlerer Funktionalitdt wird verstanden, daf diese
Handelsprodukte hinsichtlich der angegebenen
Funktionalitat von 3 bis 6 Isocyanatgruppen aufweisen
und somit statistisch 3 bis 6 freie Isocyanatgruppen
enthalten (S. 6, Z. 20 - S. 9, Z. 10).

Die Erweiterung auf eine mittlere Funktionalitdt von 2,5
hat zur Folge, daff diese Handelsprodukte nun zusammen
mit Diisocyanaten eingesetzt werden. Die untere Grenze
von 2,5 ist jedoch nur mit Gemischen zu erreichen, die
einen grofen molaren Uberschuf an Diisocyanaten
enthalten; im Falle eines hexafunktionellen Handels-
produkts entspricht dieser Wert einem Molverhaltnis

Diisocyanat : Polyisocyanat von genau 7 : 1.

2565.D Y A
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Daruberhinaus sind, da die Mitverwendung von
Diisocyanaten im Prioritétsdokument nicht vorgesehen
war, diese Verbindungen auch nicht definiert. Dabei
darfte es nicht unerheblich sein, ob ein aromatisches
Diisocyanat, ein aliphatisches Diisocyanat mit einem
niedrigen Molekulargewicht oder ein langkettiges
Diisocyanat gewd&hlt wird. Im letzteren Fall und bei dem
erforderlichen Moluberschuf ist es sehr zweifelhaft, ob
die erhaltenen Produkte Uberhaupt noch Dispergiermittel

im Sinne des Prioritatsdokuments sein kénnen.

DafR ein Bereich von 2,5 bis < 3 in der Prioritats-
anmeldung nicht, wie in Artikel 88 (4) EPU gefordert,
deutlich offenbart wurde, ergibt sich auch eindeutig
aus der in der Anmeldung offenbarten Abfolge der

Umsetzungen.

a) Hierbei werden in einer ersten Stufe die
Polyisocyanate mit einer Monohydréxyverbindung in
einer solchen Menge umgesetzt, daf im Mittel auf je
ein Molekul Polyisocyanat mindestens 0,8 Molekule der
Hydroxyverbindung entfallen, jedoch im Mittel von
jedem Molekul Polyisocyanat mindestens 2 Isocyanat-
gruppen nicht umgesetzt bleiben. Diese Bedingungen
kédnnen zusammen nur mit mindestens dreiwertigen

Polyisocyanaten erfillt werden.

b) In der nachfolgenden Stufe wird das Reaktionsprodukt
weiter mit einem Produkt der Formel G-(E), in mehr
oder weniger stochiometrischen Mengen umgesetzt,
wobei jedoch beim so erhaltenen Umsetzungsprodukt im
Mittel von jedem Molekil Polyisocyanat mindestens
eine Isocyanatgruppe unumgesetzt bleibt. Auch hier
sind diese Forderungen mit dem Einsatz einer
bifunktionellen Verbindung in der Stufe a) nicht

vereinbar.
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c) Es erfolgt eine weitere Umsetzung, auf die in diesem
Zusammenhang jedoch nicht naher eingegangen werden
mufR. Diese verfahrensspezifischen Merkmale sind
Bestandteil der Anspriche der prioritatsbegrindenden
Anmeldung. Sie sind auch der Beschreibung als
wesentlicher Bestandteil der Erfindung zu entnehmen
(vgl. S. 6, Z. 24 bis S. 9, Z. 10 in Verbindung mit
S. 12, Z. 28 bis S. 13, Z. 11).

Ein bifunktionelles Polyisocyanat wird in dem
Prioritatsdokument nicht erwdhnt und wird durch die
als wesentlich genannte successive Umsetzung von
Verbindungen der Formeln I, II und III mit jeweils
einer Isocyanatgruppe desselben Polyisocyanats sogar
ausgeschlossen. Es sei noch darauf hingewiesen, daf
sich auch der Vernetzungsgrad durch den Einbau eines
Diisocyanats und somit die Struktur der
Dispergiermittel &ndern wurde.
|
zusammenfassend lasst sich weder aus den Anspruchen noch
aus der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen entnehmen,
daR neben den tri- bis hexafunktionellen Isocyanaten

auch bifunktionelle Isocyanate eingesetzt werden kénnen.

Somit gilt fur den sich auf eine Funktionalitat von

2,5 bis < 3 beziehenden Bereich der Tag der Einreichung
der europaischen Anmeldung als Tag der Offenbarung
dieses Teils der Erfindung und die obengenannte
Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne von

Artikel 54 (2) EPU.

Der Gegenstand des Hauptantrags ist daher nicht neu
(Artikel 54 (1) EPU).
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5 Hilfsantrdge I und ITI

Im Anspruchl dieser Hilfsantrdge wurden u. a. folgende
in 4.2.2 genannten Merkmale in alternative Gruppen

aufgeteilt:

(b) Funktionalitat 2,5 bis 6 in 2,5 bis < 3 oder
3 bis 6;

(d) in einer solchen Menge ..... "daf? 15 bis 50%
...... umgesetzt sind" in "dafl 15 bis < 20
oder 20 bis 50%...... umgesetzt sind";

(e) in einer solchen Menge ....... "daR weitere 15
bis 45% ...... umgesetzt sind" in "15 bis < 22

oder 22 bis 36 oder > 36 bis 45% ..........

umgesetzt sind*;

(f) “mindestens 40%..... betragt" in "mindestens 40%
bis < 45% oder mindestens 45% ..... betragt".

Bereits wahrend der miundlichen Verhandlung wurde die
Beschwerdefihrerin darauf hingewiesen, daf durch die
Vielzahl der Kombinationsméglichkeiten der einzelnen
Alternativen das Gebot der Deutlichkeit des

Artikels 84 EPU verletzt werde. Schon allein deshalb
entsprechen die mit diesen Hilfsantragen weiter-

verfolgten Anspriche nicht den Vorschriften des EPU.

Es erubrigt sich deshalb zu untersuchen, ob der so
gednderte, nunmehr beanspruchte Gegenstand uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgeht (Artikel 123 (2) EPU); oder ob das
Weglassen des pKa Wertes bei der Definition der
Verbindungen sowie die Hinzufugung der in (d), (e) und
(f) genannten Merkmalsbereiche die in der

2565.D eoodd e



6.2

6.3

2565.D

- 21 - T 0886/93

Prioritatsanmeldung offenbarte Erfindung ganz oder
teilweise so verandern, daR die Erfindungsidentitat
verloren geht (Artikel 87 und 88 EPU).

Hilfsantrag III

Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich vom
Anspruch 1 der ursprunglich eingereichten
Anmeldungsunterlagen bzw. dem des Streitpatents dadurch,
daR die unter c) genannten Verbindungen der allgemeinen
Formel III durch eine Auflistung von Einzelverbindungen
ersetzt wurden, die auf S. 13, ZZ. 15 - 22 der
urspringlichen Unterlagen (Sp. 12, ZZ. 13 - 24 des
Streitpatents) offenbart wurden. Die Voraussetzungen des
Artikel 123 (2) EPU sind somit erfullt. Dies gilt auch
fur Artikel 123 (3) EPU, da die Einzelverbindungen unter
die allgemeine Formel III fallen und nur einen Teil der
hierunter fallenden Verbindungen darstellen, so dafs der

Schutzumfang enger als im Streitpatent ist.

Der Anspruch erfullt auch die Voraussetzungen von
Artikel 84 EPU, da die verschiedenen Bereiche wieder

denen der erteilten Fassung entsprechen.

Da die Liste der individualisierten Verbindungen der
Formel III bereits als Bestandteil der Erfindung im
Prioritatsdokument genannt wurde (vgl. S. 15,

ZZ. 13 - 22), unterscheidet sich die Frage des
Anmeldetages im Sinne des Artikels 88 EPU nicht
wesentlich von der bereits unter 4.2.2 und 4.2.3
entschiedenen. Auch hier kann dem Teilbereich der
Funktionalitat von 2,5 bis < 3 nicht der Anmeldetag der
prioritatsbegrindenden Anmeldung zuerkannt werden, so
da® fur diesen Teil des beanspruchten Gegenstandes der
Tag der Einreichung der europdischen Patentanmeldung,
der 27. Oktober 1984 als Anmeldetag gilt.
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Auch hier stellt sich, wie aus 4.1 hervorgeht, die Frage
der 6ffentlichen Vorbenutzung, wobei das 'was', 'wann'
und ‘'wie' zu klaren ist. Die Kammer wird diese Frage im
folgenden anhand des 3-Aminopropylimidazols als

Verbindung der Formel III untersuchen.

Ein Dispergiermittel, bei dessen Herstellung
Aminopropylimidazole verwendet werden, stellt gemaf’ B4
Produkt W080 dar. Diese Angabe wird durch die
Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin im Beweismittel B17
(vgl. S. 3, Abs. 4) bestatigt und préazisiert, dafl es
sich um 3-Aminopropylimidazol handelt. Somit steht far
die Kammer fest, daf W080 ein unter den Anspruch 1 von
Hilfsantrag III fallendes Dispergiermittel ist, das
durch Umsetzung mit 3-Aminopropylimidazol in Stufe c)
erhalten wird. Es erubrigt sich in diesem Zusammenhang
auf Beweismittel B1lS5, die vorgebliche Kopie des Rezeptes
fur W080, ohne Datum und Unterschrift, ndher einzugehen.

Somit ist die Frage 'was' vorbenutzt wurde geklart.

Bevor auf die Frage des 'wann' nadher eingegangen wird,

werden die nadheren Umsténde, d.h. das 'wie' untersucht.

In B4 behauptet Herr Schanze, er habe die Firma USRA, in
Wirklichkeit wohl URSA, bereits 1983 veranlasst,
Testmengen des Dispersionsmittels W080 herzustellen, das
dann ab Januar 1984 vermarktet wurde. Diese Angaben
werden durch den Schriftsatz der Beschwerdefihrerin an
das Landgericht Dusseldorf (B19, SS. 7/8) dahingehend
prazisiert und bestatigt, dafl 5 kg W080 am 30. Marz 1984
von der Firma URSA ausgeliefert wurden. Da, wie sich aus
B4 ergibt, Herr Schanze der Auftraggeber war, geht die
Kammer von dem fur die Beschwerdefﬁhrerin gunstigsten
Fall aus, daR die Auslieferung an ihn selbst oder eine
von ihm bevollméchtigte Person oder Firma ging, die ihm
gegeniber zur Vertraulichkeit verpflichtet waren. Aus
einer entsprechenden Aussage des Herrn Jockel, Prokurist
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der Lohnauftragsfirma URSA, ergibt sich, daf URSA am
28. Februar 1984 ein Muster W080 an Herrn Schanze in
Rees und noch vor dem 30. Marz 1983 S5 kg W080 an die
DEFRA zu Handen von Herrn Schanze lieferte (B2, S.6),
auch hier wird Vertraulichkeit unterstellt. Aus BS,
einem Schreiben der DEFRA an die Firma Gebr. Becker
GmbH, Lackfabriken KG, vom 15. Marz 1984 und
abgezeichnet von Herrn Schanze ergibt sich, daf diese
Firma bereits ein Muster W080 fur Versuchszwecke
erhalten hatte. Neben einem Lieferangebot enthdlt dieser
Brief die Bitte um Mitteilung der Ergebnisse des mit

W080 durchgefuhrten Tests.

Auch B1l3, ein Schreiben der Firma DEFRA an EFKA vom
16. Marz 1984 betrifft u. a. die Lieferung eines Musters
von 50 ml WO080.

aufgrund der vorgenannten Fakten ist zu entscheiden
'wann' das Dispergiermittel der Offentlichkeit durch

Benutzung zugédnglich gemacht wurde.

In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob
Herr Schanzes Handlungen im Jahre 1983, in dem er laut
Angaben der Beschwerdefuhrerin noch ihr Angestellter
war, diesen Herstellungsauftrag mit oder ohne
Geheimhaltungsverpflichtung an die Lohnauftragsfirma
URSA vergab, die das Produkt dann an ihn direkt oder an
die Firma DEFRA, bei der er Geschaftsfihrer war,
lieferte, da das Dispergiermittel W080 durch
Auslieferung an Dritte der Offentlichkeit zugdnglich

gemacht wurde.

Eine solche Auslieferung eines Musters des Dispergier-
mittels W080 erfolgte bereits vor dem 15. Marz 1984 an
die Lackfabrik Gebr. Becker GmbH, wie sich aus den
vorgenannten Ausfihrungen zu B5 ergibt. Daf die
Lieferung der Probe ohne Geheimhaltungsverpflichtung
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erfolgte, ergibt sich fur die Kammer eindeutig aus den
Umstéanden der Lieferung. Aus BS5 entnimmt die Kammer, daf
es Absicht von DEFRA war, den Empfédnger als Kunden zu
werben. Deshalb war ihm vorab, d. h. vor dem Datum des
Briefes mit dem darin enthaltenen Angebot, ein Muster
des Produkts fur einen Eignungstest Ubersand worden.

Als 'wann' ergibt sich hiermit ein zwar nicht genau
bestimmbarer, aber auf jeden Fall vor dem 15. Marz 1984
liegender Tag der Lieferung von DEFRA an Gebr. Becker

GmbH.

Die Frage, ob durch die Musterlieferung DEFRA an EFKA
(B13) das Produkt ebenfalls 6ffentlich zuganglich
gemacht wurde oder nicht, ist hier nicht
entscheidungserheblich und wird deshalb offengelassen.

Somit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags III im Sinne des Artikel 54 (1) EPU nicht

neu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurituckgewiesen

Die Geschaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende

/_% C.. bl
E. GG gma%é;jE;”’ C. Gérardin
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