BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EURCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

Interner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 15. Marz 2000

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0390/95 - 3.3.1
Anmel denunmer : 87118747. 2

Ver 6f f ent | i chungsnummer : 0272629

| PC: B29C 33/ 60

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Trennmittel und dessen Verwendung

Pat ent i nhaber:
Chem Trend, Inc.

Ei nsprechender:
ACMOS CHEM E GVBH & CO.

Stichwort:
Trennm tt el / CHEM TREND

Rel evant e Recht snor men:
EPU Art. 56

Schl agwor t :
"Erfinderische Tatigkeit (ja) - nicht-naheliegende
Al ternative"

Zitierte Entschei dungen:
T 0002/83, T 0090/84, T 0256/84

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93



9

European
Patent Office

Européisches
Patentamt

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0390/95 - 3.3.1

ENTSCHE/I

DUNG

der Techni schen Beschwerdekamer 3.3.1
vom 15. Marz 2000

Beschwer def Ghrer:
(Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer degegner :
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender: A J. Nuss

M tglieder: J. M Jonk
S. C. Perryman
R Freinuth

J. P. B Seitz

ACMOS CHEM E GVBH & CO.
Postfach 10 10 69
D- 28010 Brenen (DE)

Coddar, Heinz J., Dr.
FORRESTER & BCEHMERT
Franz- Joseph- StralRe 38
D- 80801 Minchen (DE)

Chem Trend, |nc.
1445 W McPherson Park Drive
Howel |, M 48844-0860 (Us)

UEXKULL & STOLBERG
Pat ent anwal t e

Besel erstralRe 4

D- 22607 Hanburg (DE)

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung

des Europdi schen Patentams lber die

Aufrecht erhal tung des europdi schen Patents

Nr. 0 272 629 in geéandertem Unfang,

gegeben am 14. Mirz 1995.

zur Post



-1 - T 0390/ 95

Sachverhalt und Antréage

1795.D

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der
das europai sche Patent Nr. 0 272 629 in geandertem
Unfang aufrechterhal ten wurde, Beschwerde eingel egt.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a) EPU, insbesondere wegen fehl ender
Neuheit und mangel nder erfinderischer Tatigkeit,
angegri ffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 die in
Artikel 100 a) EPU genannten Ei nspruchsgriinde der
Aufrechterhal tung des Patents in geandertem Unfang auf
der Grundl age der am 8. Februar 1995 als Hil fsantrag
ei ngerei chten Pat entanspriche 1 bis 7 nicht

ent gegenst tinden.

Sie hat in ihrer Entscheidung |ediglich das von der
Pat ent i nhaberin als of fenkundi g vorbenutzt anerkannte
Handel sprodukt Acnosil 94A2 bericksichtigt.

Am 15. Marz 2000 hat eine nundliche Verhandl ung vor der
Kanmer st att gefunden.

Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
mal3gebende Fassung des Hauptantrags enthalt sieben
Anspriche, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Wassriges, von organi schen Losungsmitteln freies
Trennmittel, das als trennw rksane Substanzen O

und/ oder Wachs enulgiert in Wasser als Losungsnittel
ent hal t, dadurch gekennzei chnet, dass es als weitere
trennw r ksame Substanz ein oder nehrere aliphatische
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primare, sekundare und/oder tertiare Amine mt

m ndestens ei nem C,,-C,, Al kylrest, wobei bei den
sekundéaren und tertiaren Am nen die weiteren Al kylreste
C-C, Alkylreste sein konnen, und als Enul gator fur das
oder die Am ne ein oder nehrere Ammoni unsal ze mt der
Formel [NRRR;R,]*X enthadlt, wobei R, R, R, und R,
unabhangi g vonei nander Wasserstoff oder C-C,

Al kyl reste mt der MalRgabe bedeuten, dass m ndestens
einer der Reste R, R, R, und R, ein C-GC,, Al kylrest
ist, und X ein Anion bedeutet."

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendald ei nem zusat zl i chen
H | fsantrag unterscheidet sich von jenem dieses

Haupt antrags | ediglich dadurch, dalR er die Verwendung
des i m Anspruch 1 des Hauptantrags definierten
Trennmittels in Verfahren zur Herstellung von

Cegenst anden aus Pol yur et hanschaum betrifft.

Di e Beschwerdef dhrerin hat vorgetragen, dall aus den
Druckschriften

(18) Technische Information TI/P 2991 d vom
Novenber 1986 uUber OA-Wachs BASF der Firna BASF
und

(19) Techni sche Information dber Wachse und Rohstoffe
zur Herstellung von Trennmitteln vom Juni 1981

der Firma Hoechst,

sow e aus der in der Beschreibung des Streitpatents
genannten Druckschrift

(21) EP-A-0 164 501

Trennmittel, die ausschlielllich Wasser al s
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Losungsm ttel enthielten, bekannt gewesen seien.

AulBer dem ent spreche das al s of fenkundi g vor benut zt
aner kannt e Handel sprodukt Acnosil 94A2 demim

vor | i egenden Patent beanspruchten Trennmttel, aulRer
dalR es eine geringe Menge organi scher Lésungsmttel
enthalte. Diese Losungsmttel hatten jedoch keinerlei
Ei nflu3 auf die Trennmttel ei genschaften und seien
lediglich als Frostschutzmttel verwendet worden. Al's
Bewei s dafidr hat sie am 19. April 1996 eine

"Ei destattliche Versicherung” von Herrn Peter N eneyer
und am 27. Marz 1997 einen Untersuchungsbericht des
Chem - Techn. Laboratoriunms Dr. C. Lullmann ei ngereicht.

Es sei daher fiur den Fachmann, der die Verwendung von
or gani schen Losungsmtteln vernei den wollte,
nahel i egend gewesen, di e organi schen Losungsm ttel aus
dem Produkt Acnosil 94A2 zu entfernen

AulBer dem hat di e Beschwerdef threrin, ausgehend von der
Druckschrift (21) als nadchstem Stand der Techni k,
ausgef thrt, dall das beanspruchte Trennmittel im

Hi nblick auf die Zusammensetzung des Produktes Acnosi l
94A2 und die

(2) Broschiure der Firma Hoechst vom Januar 1980 mt
dem Titel "Fettam ne und Fol geprodukte” und deren
Bei | age, wel che ei ne Beschrei bung des Produktes
Genam n- 18- R-100-D ent hal t,

aus der es bekannt gewesen sei, dall Wasser von
Fettam nen unter Bildung von Hydraten gebunden werde
und dalR das Ammoni unsal z aus pri marem Cct adecyl am n
(Genam n- 18- R-100-D) und Essigsaure als Enul gator far
Wachse ei ngesetzt werden konne, fiur den Fachmann
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nahel i egend gewesen sei, weil die in der Druckschrift
(21) offenbarten walrigen Trennmttel ein Fettamn als
Maski erungshilfsmttel oder als trennw rksanme Substanz
und ein Anmoni unsal z der im Anspruch 1 des Streit-
patents definierten Art als Enmul gator enthalten
konnten. Dabei hat sie betont, dall der Fachmann,
ausgehend von Dokunent (21), zur LO6sung der dem

vor | i egenden Pat ent zugrundel i egenden Aufgabe, ein

wei teres walri ges, von organi schen Losungsmtteln
freies Trennmttel bereitzustellen, ohne weiteres das
Handel sprodukt Acnosil 94A2 in Betracht gezogen héatte,
wei | di eses Produkt zu 82 Gew. -% aus Wasser best ehe.

| m Gbrigen hat di e Beschwerdef dhrerin noch darauf

hi ngewi esen, dall der von der Einspruchsabteilung als
gewdhr bar erachtete Anspruch 1, der das Merkma

"l dsungsmttel frei" aufweise, wegen der Anwesenheit von
Wasser als Losungsmittel in sich wi dersprichlich sei

D e Beschwerdegegnerin hat zwar eingerdaunt, dalR das
Handel sprodukt Acnosil 94A2 sowohl ein Am n als auch
ei n Ammoni unsal z gemal3 Anspruch 1 des Streitpatents
enthalte, den weiteren Ausfihrungen der Beschwerde-
fuhrerin bezuglich dieses Produktes hat sie indessen
wi der sprochen

Si e hat dabei insbesondere geltend gemacht, dal3 der
Fachmann ohne Zwei fel annehnmen wirde, dall das in di esem
Produkt vorhandene Lésungsnittel gem sch aus 4,5 Gew. - %
But anol -2 und 3,0 Gew. -% Shellsol A (ein aronmatisches
Kohl enwasser st of f gem sch i m C,- Co- Bereich) fur die
erwinscht en Trennei genschaften notwendig sei, z. B. zur
Verringerung der Viskositat, zur Verkirzung der

Abl Gf tungszeit und/oder als Ldsungsmttel, letztere

i nsbesondere fur die hochnol ekul aren Reakti onsprodukte
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von Pripol-1022 (ein Gem sch aus einer dinmeren GC;,-
Fettsaure und einer trinmeren GC,-Fettsaure) und
Genam n- 18- R-100-D (primares Cctadecylam n). In di esem
Zusamenhang hat sie, gestitzt auf einen mt Schreiben
vom 15. Februar 2000 ei ngereichten Versuchsbericht,
vor gebracht, dall das Handel sprodukt Acnosil 94A2 ohne
di e organi schen Lésungsm ttel aufgrund seiner hohen

Vi skosi tat und der |angen Trocknungszeit fur die
prakti sche Anwendung fir eine industrielle Produktion
ungeei gnet sei. AulRerdem hat sie beziglich der Bil dung
der hochnol ekul aren Reakti onsprodukte und i hrer
Loslichkeit in organi schen Losungsmtteln auf die
Druckschrift (2) und die Druckschriften

(1) Rezeptur des Produktes Acnosil 94A2 (neue
Bezei chnung: Acnps-37-5045),

(7) Herstellungsvorschrift fur Acnosil 94A2 mt Datum
vom 2. April 1980, und

(9a) Techni sche Information bezuglich Pripol
1017/ Pri pol 1022 der Firma Uni chema International
vom Mai 1986

hi ngewi esen. Ei ne Verwendung des Loésungsnittel gem sches
als Frostschutzmttel kanme eindeutig nicht in Betracht,
wei | Shellsol A keinerlei Frostschutzw rkung habe und
die Menge Butanol -2 fir diesen Zweck viel zu niedrig
sei .

Hi nsichtlich der Druckschriften (18) und (19) hat sie
ei ngeraunt, dald darin tatsachlich Trennmttel auf

walri ger Basis beschrieben seien. D e beiden
Druckschriften gében jedoch keinerlei H nweise auf die
Mogl i chkeit, zur Herstellung von Pol yuret hanschaum
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koér per kationi sche Enul gatoren ent hal t ende walri ge
Trennm ttel, geschweige denn die imvorliegenden Patent
beanspruchten Trennm ttel, zu verwenden.

Bezuglich der Druckschrift (21) hat sie vorgebracht,
dalR die darin beschriebene Losung der Aufgabe, ein
Trennmttel bereitzustellen, das frei von organi schen
Losungsm tteln sei, nichts mt der LOsung des
Streitpatents genein habe. Diese Druckschrift (21) gebe
dem Fachmann nam ich keinerlei H nweise auf die
Verwendung eines Amns als eine weitere trennmttel -

Wi rksane Substanz und auf di e Verwendung eines

kat i oni sches Enul gat or syst ens.

Sie ist daher der Auffassung, dafl das | 6sungsmttel -
freie Trennmttel nach Anspruch 1 des Streitpatents in
bezug auf den genannten Stand der Techni k auf grund der
beansprucht en Konbi nati on ei nes Fettam ns und ei nes
spezi fi schen kationi schen Enul gators fur den Fachmann
ni cht nahel i egend gewesen sei.

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) beantragt die
Auf hebung der angefocht enen Ent schei dung und den
W derruf des Patents.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents al s Hauptantrag genald des
am 15. Februar 2000 eingereichten 1. Hilfsantrags und
als Hilfsantrag gemal3 des am 15. Februar 2000

ei ngerei chten 2. Hilfsantrags.

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .
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Ent schei dungsgr inde

2.1

1795.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

Cegen di e gegenuber der Fassung der Anspriche des
Streitpatents ei ngeschréankten Patentanspriche 1 bis 7
di eses Antrags bestehen kei ne Bedenken im Hi nblick auf
Artikel 123 (2) und (3) EPU

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 der urspringlich eingereichten Patent-

annmel dung sowi e vom Anspruch 1 des Streitpatents in der
erteilten Fassung lediglich durch die Angabe, dalRR das
beanspruchte Trennm ttel frei von organi schen
Losungsmtteln ist. Dieses eingefuhrte Merkmal findet
seine Stutze sowohl in der urspringlich eingereichten
Annmel dung als imerteilten Patent, weil Anspruch 1 in
der urspringlichen Fassung und Anspruch 1 in der
erteilten Fassung lediglich Wasser als Losungsmttel

of f enbaren. Aul3erdem gi bt di e Beschrei bung der
urspringlich eingereichten Annmel dung und di e des
Streitpatents dem Fachmann keinerlei Anlal3, die

betref fenden Anspriche so zu interpretieren, dal3 das
erfindungsgendfle Trennmttel ein organisches

Losungsm ttel enthalt oder enthalten kénnte. Dies wird
dadurch bestatigt, dal der Fachmann aus der

Beschrei bung der urspringlich eingereichten Annel dung
und aus der des Streitpatents entninmmt, dall organi sche
Losungsm ttel aus Umnel t schut zgesi cht spunkten zu
ver nei den sei en (siehe ursprunglich eingereichte

Annel dung, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, zweiter
Absat z; Streitpatentschrift, Seite 2, dritter und
vierter Absatz) und dal die erfindungsgenmallen walyri gen



2.2

2.3

2.3.1

1795.D

- 8 - T 0390/ 95

Trennm ttel von der aus Druckschrift (21) bekannten Art
seien, d. h. Trennmttel auf der Basis eines
ausschliel3li ch aus Wasser best ehenden
Losungsm ttel systens wie dort auf Seite 5 Zeile 33 bis
Seite 6, Zeile 5 angegeben.

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 7 entsprechen den
Ansprichen 2 bis 7 des Streitpatents und finden ihre
Stidtze in den Ansprichen 2 bis 7 der urspringlichen
Pat ent anmel dung.

AulBer dem bew rkt das ei ngefihrte Merkmal keine
Erwei t erung des Schut zunfangs der Anspriche des Patents
in der erteilten Fassung.

D e Kammer hat sich davon dberzeugt, dal der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegentber dem als of fenkundi g

vor benut zt aner kannt en Handel sprodukt Acnosil 94A2 und
den ent gegengehal tenen Druckschriften neu ist. Da die
Neuheit des Patent gegenstandes i m Beschwer deverfahren
ni cht mehr bestritten wurde, eridbrigen sich weitere
Ausf Uhrungen hi er zu.

Es verbl ei bt daher zu prifen, ob der abgednderte
Pat ent gegenst and auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

I m Hi nblick auf das von den Verfahrensparteien betonte
Zi el der beanspruchten Erfindung, namich die
Bereitstellung eines Trennmttels auf der Basis eines
ausschliel3lich aus Wasser bestehenden Lésungsmittels,
das sich fur die Herstellung von CGegenstanden aus

Pol yur et hanschaum i n Fornen ei gnet, betrachtet die
Kamrer di e Druckschrift (21) als den nachst konmenden
Stand der Techni k.
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D ese Druckschrift beschrei bt walRrige Trennmttel zur
Herstel l ung von CGegenst dnden aus Pol yur et hanschaunen in
Formen, die frei von organi schen Losungsmttel sind, so
dall ei ne Umel t bel astung mt organi schen Losungsmttel -
danpfen vollig verm eden wird (siehe Seite 5, Zeile 33
bis Seite 6, Zeile 5).

I n di esem Zusammenhang wei st di e Kanmer darauf hin, dal
das unstreitig of fenkundi g vorbenut zt e Handel spr odukt
ACMOSI L 94A2, dessen Rezeptur in der Druckschrift (1)
beschrieben ist, von den Verfahrensparteien
unbestritten, neben Wasser noch wesentliche Anteile an
organi schen Losungsmtteln, nadmich 3,0 Gew. -% ei nes
aromat i schen Kohl enwasser st of f gem sches i m G- Cjp-
Bereich (Shellsol A und 4,5 bis 8,5 Gew. -% Butanol -2
(GR 141), enthalt. Es gehtrt daher zu einer Klasse von
Trennmittel n deren organi sche Losungsmttel weitgehend
durch Wasser ersetzt worden sind. D ese Klasse von
Trennmitteln wird als Stand der Technik in der
Druckschrift (21) angegeben (siehe Seite 4, Zeilen 14
bis 24, und Seite 5, zweiter Absatz). Nach Auffassung
der Kamrer schei det di eses Handel sprodukt ACMOSI L 94A2
daher al s nachst konmender Stand der Techni k ei ndeutig
aus.

Di e Beschwerdegegnerin hat gegenuber der Druckschrift
(21) al s nachst kommendem St and der Techni k gel tend
gemacht, dal die streitpatentgemaf3en Trennnmitte

opti mal e Al | genei nei genschaften hatten, gleichzeitig
aber eingeraunt, dall kei ne Verbesserung gegenuber den
aus der Druckschrift (21) bekannten Produkten bel egt
wor den sei

D e Kammer sieht daher gegeniber demin der
Druckschrift (21) beschriebenen Trennmttel als
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nachst kormenden Stand der Techni k die streitpatent-
gemalRe Aufgabe darin, ein weiteres Trennmttel, das fair
di e Herstellung von Gegenstanden aus Pol yur et han-
schéunen in Fornen geeignet und frei von organi schen
Losungsmtteln ist, mt etwa gleichwertigen

Al | genei nei genschaften, insbesondere hinsichtlich des
Ent f or mbar kei t sver nbgens und der Oberfl achen-
beschaf f enheit der Schaungegenst &nde, bereitzustellen
(siehe auch Seite 2, Zeilen 40 bis 44, Seite 3,
Zeilen 41 und 42 und Seite 4, Zeilen 2 bis 7 der
Streitpatentschrift).

Zur LoOsung di eser Aufgabe wird das im Anspruch 1 des
Streitpatents beanspruchte Trennmttel mt den
angegebenen Konbi nati on von Merkmal en vor geschl agen

(si ehe Punkt 1V oben). Diese beinhalten i mwesentlichen
den Ei nsatz von weni gstens ei nem ndher gekennzei chneten
Amin als eine weitere trennw rksane Substanz und von
weni gst ens ei nem ndher gekennzei chneten Ammoni unsal z
al s kationi schem Enul gator (siehe auch Seite 3,

Zeilen 38 bis 40 der Streitpatentschrift).

Auswei slich der Beispiele 2 bis 4 des Streitpatents und
dem am 8. Februar 1995 nachgereichten Beispiel 5 wird
di ese Aufgabe auch gl aubhaft gel 6st. Di e Beschwerde-
fahrerin hat nicht bestritten, dalR die bestehende

Auf gabe aufgrund der vorgel egten Versuchsergebni sse al s
gel 6st zu betrachten i st.

Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Techni k dem
vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann
Anregungen bot, diese durch ein Trennmttel genald
Anspruch 1 des Streitpatents zu | 6sen.

Di e Druckschrift (21) offenbart - w e oben angegeben -
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walrige Trennmttel, die fur die Herstellung von
Gegenst a&nden aus Pol yur et hanschdunmen i n Fornmen geei gnet
und frei von organi schen Losungsmttel sind, so dal

ei ne Umel t bel astung mt organi schen Losungsmttel -
danpfen vollig verm eden wird. Es handelt sich be

di esen Trennm tteln um Enmul si onen oder Di spersionen aus
an sich bekannten trennw rksamen Substanzen und
gegebenenfal | s Ublichen Zusatzen mt ei nem Wassergehal t
von m ndestens 60 Gew. -% vorzugswei se 85 bis 96 CGew. -
% wobei das Wasser durch den Effekt der |yotropen
Mesonor phi e maskiert ist (siehe Seite 6, zweiter

Absat z). Di ese Maski erung der \Wassernol ekil e ver nei det
ei nen storenden Eingriff in die Polyol-Isocyanat -
Reaktion und erfol gt vorzugswei se durch die konbinierte
Ver wendung von trennw rksanen Substanzen und geei gneten
Maski erungshilfsmtteln (siehe Seite 6, |etzter Absatz
bis Seite 7, erster Absatz). Als geei gnete Mskierungs-
hilfsmttel werden insbesondere ethoxylierte

Fet t al kohol e vorgeschl agen (siehe Seite 7, letzter
Absatz bis Seite 8, erster Absatz). Diese Druckschrift
gi bt daher keinerlei Anregung, zur L6sung der hier

best ehenden Aufgabe, ein wie imAnspruch 1 des
Streitpatents definiertes walri ges Trennmttel zu
verwenden, das als weitere trennw rksane Substanz ein
oder nehrere naher gekennzei chnete Am ne und als
kati oni schen Enul gator ein oder nehrere néaher

gekennzei chnet e Amoni unsal ze enthal t.

Das Handel sprodukt ACMOSI L 94A2 enthalt im Hi nblick auf
die in Druckschrift (1) angegebenen Rezeptur und demin
Druckschrift (7) angegebenen Herstellungsverfahren, von
den Verfahrenspartei en unbestritten, die fol genden

Best andtei | e:

(a) ein Polyvinyletherwachs (Luwax V),
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(b) prinmares COctadecyl am n (Genam n-18-R-100-D),

(c) Amoni unsal z aus prinmarem Cct adecyl am n ( Genam n-

18- R-100-D) und Essi gséaure,

(d)  Amoni unsal ze aus primarem Cct adecyl am n

(Genam n- 18- R-100-D) und ei nem Gem sch aus ei ner
di meren C,,- Fettsaure und einer trimeren G-
Fettséaure (Pripol 1022) und

(e) neben Wasser noch wesentliche Anteile eines

or gani schen Losungsm ttel gem sches, naniich

3,0 CGew. -% ei nes aromati schen Kohl enwasser -

st of f gem sches i m Gy- C- Bereich (Shellsol A) und
4,5 bis 8,5 Gew. - % But anol - 2.

D eses Handel sprodukt allein gibt daher aufgrund
sei nes Gehaltes an organi schen Losungsmttel n dem
Fachmann ebenfalls keinerlei H nweise auf die
streitpatentgenille Losung der bestehenden Aufgabe.

I m H nblick auf diesen Stand der Technik hat die
Beschwer def Ghrerin vorgebracht, dalR es fur den
Fachmann nahel i egend gewesen sei, zur LOsung der

vor |l i egenden Auf gabe, di e oben angegebenen
Bestandteile (b) und (c) des o. g. Handel sproduktes
ACMOSI L 94A2 al s Maskierungshilfsmttel bzw als
Emul gator in ein Trennmttel gemal3 Druckschrift (21)
ei nzuset zen und somt zu einem Trennmttel genal
Anspruch 1 des Streitpatents zu gel angen. In di esem
Zusamenhang hat sie darauf hingew esen, dal3 aus
Druckschrift (2) bekannt gewesen sei, dall WAsser von
Fettam nen unter Bildung von Hydraten gebunden werde
und dalR das Amoni unsal z aus pri marem Cct adecyl am n
(Genam n- 18- R-100-D) und Essigsaure als Enul gator far
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Wachse ei ngesetzt werden konne (siehe Seite 6,
Zeilen 2 und 3; Seite 7, letzter Absatz; Seite 9,
unter "Organi sche Sal ze"; Seiten 13 und 14, unter
"Emul gat oren").

Druckschrift (21) lehrt jedoch, dal sich als

geei gnet e Maski erungsmttel insbesondere Tenside mt
ei nem HBL- Wrt von 8 bis 15, vorzugsweise 10 bis 12,
erw esen haben und dald dabei nicht-ionische Tenside,
wi e ethoxylierte Fettal kohol e und Fettal kohol pol y-

gl ykol et her, besonders bevorzugt sind (siehe Seite 7,
Zeile 16 bis Seite 8, Zeile 14; Patentanspriche 3 und
4). Sie gibt daher dem Fachmann, der vor der Aufgabe
steht, ein weiteres gleichwertiges Trennmttel
bereitzustell en, keinerlei Anlall sol che Maski erungs-
mttel ganz oder teilweise durch das i m Handel s-
produkt ACMOSI L 94A2 ei ngesetzte Octadecylam n zu
erset zen.

I n di esem Zusammenhang wei st di e Kanmer darauf hin,
dall es in demvon der Beschwerdef Uhrerin genannten
Stand der Techni k auch keinerlei H nweise gibt, dal
ein Fettamn als solches ein geei gneter Bestandtei
der Trennmttel zur Herstellung von gefornten

Pol yur et hanpr odukt en vom Typ genald der Druckschrift
(21) sein kdnne. Zwar hat di e Beschwerdef Ghrerin
behauptet, dall das Fettam n Octadecylam n als eine
zusat zli che trennw rksane Substanz i m Handel sprodukt
ACMOSI L 94A2 enthalten sei, doch nach Auffassung der
Kamrer | 4Bt sich di ese Funktion des Am ns nicht aus
der Zusamrenset zung des Handel sprodukts ent nehnen;
andere Bel ege daf ir sind ebenfalls nicht vorhanden.
D e Anwesenheit von Cctadecyl am n i m Handel spr odukt
konnte sich imLichte dessen Herstellungsvorschrift
(siehe Druckschrift (7)) namich ohne weiteres aus
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der in situ Herstellung der Bestandteile (c) und (d)
unt er Anwendung ei nes Uber schusses des Cctadecyl ani ns
er geben.

AuBerdem | ehrt die Druckschrift (21), dalR man die
trennw r ksamen Substanzen zusanmen mt den geei gneten
Maski erungsm ttel n gegebenenfalls in Konbination mt
den von den Herstellern jeweils enpfohl en Enul gatoren
in die wallri ge Basis einarbeiten kann (siehe Seite 8,
| etzter Absatz). In diesem Zusammenhang | ehrt sie

i nsbesondere, dall als geei gnete Enul gatoren i m Handel
erhéaltliche Fettal kohol pol ygl ykol et her bzw.

M schungen von Fett al kohol pol ygl ykol et hern sich gut
bewahrt haben (siehe Seite 13, letzter Absatz bis
Seite 14, Zeile 1). Nach Auffassung der Kammer hat
der Fachmann auf grund di eser Lehre daher keinerl ei

Anl a3, an Stelle der ausdricklich als geeignet
genannt en Emul gat oren das i m Handel sprodukt ACMOSI L
94A2 verwendete Ammoni unsal z aus prinmarem

Cct adecyl am n und Essi gsaure als Enul gat or

ei nzusetzen. Dies gilt desto nehr, als das

Handel sprodukt ACMOSI L 94A2 neben di esem Ammoni unsal z
al s Enul gator noch organi sche Losungsmittel enthalt.
Der Fachmann wirde daher nach Auffassung der Kanmer
viel mehr erwarten, dalR mt dem betreffenden

Ammoni unsal z als Emul gator allein, d. h. ohne die

or gani schen Losungsmttel, keine praktisch
verwendbaren walrigen Trennmittel erhaltlich sind.

| m Hi nblick auf diese Ausfihrungen komt di e Kamer
zu dem Ergebni s, dall auch die technische Lehre der
Druckschrift (21) in Verbindung mt der Kenntnis der
Zusamenset zung des Handel sproduktes ACMOSI L 94A2 dem
Fachmann kei nen Anl a3 gi bt, zur Lésung der

vor | i egenden Aufgabe ein im Anspruch 1 des
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Streitpatents definiertes Trennmttel bereit-
zustel |l en.

Zu dem gl ei chen Schl ul3 ist die Kamer unter
Ber icksi chti gung der von der Beschwerdef Ghrerin
genannten Druckschriften (18) und (19) gel angt.

D e Druckschrift (18) offenbart zwar ein oxidiertes
Pol yet hyl enwachs, das sich leicht mt anionischen,
ani oni sch-ni chti oni schen, kationi schen und nicht -

i oni schen Enul gatoren zu stabilen walri gen Enul si onen
verarbeiten | a3t (siehe Seiten 2, 3 und 4), die als
geei gnete kati oni sche Enul gatoren Sal ze von

et hoxylierten Fettam nen, w e Lutensol FA 12, und

ni ederen Monocar bonsauren, w e Essigsaure, enthalten
konnen (siehe Seite 4, vorletzter Absatz und Seite 6,
Formulierung Nr. 9). Diese Druckschrift enthalt

j edoch, wi e von der Beschwerdefdhrerin eingeraunt

ni cht den geringsten H nweis darauf, dal eine dieser
Enmul sionen als Trennm ttel bei der Herstellung von
gefornten Produkten aus Pol yuret hanschaum geei gnet
sein konnte. AuRBerdemfehlt in dieser Druckschrift
jeglicher H nweis auf die Verwendung eines Amns als
trennwi r ksame Substanz.

Di e Druckschrift (19) beschrei bt ebenfalls Wachse fir
die Herstellung von u. a. Trennmtteln auf waldri ger
Basis (siehe Seite 4, rechte Spalte, unter 2.2.2).

Di e spezifisch fur die Polyurethan-Hei Bver schdumung
gegebenen Trennmittelrezepte, namich die Rezepte
T11, T12 und T13, enthalten jedoch, w e von der
Beschwer def Ghrerin ei ngerdum, keinen kationi schen
Wachsemnul gat or und kein Amn (siehe Seite 4, |inke
Spalte, dritter Absatz und |inke Spalte, die Tabelle
unter 2.2.2.1).
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Di e Beschwerdef dhrerin hat auch noch geltend gemacht,
dal es fur den Fachmann, der bei der Suche nach einer
Losung fiar die gestellte Aufgabe die Verwendung von
or gani schen Losungsm ttel n vernei den ndchte, im

Li chte der Druckschriften (18) und (19) naheliegend
gewesen sei, das Handel sprodukt Acnosil 94A2 durch
Wegl assen der darin enthal tenden organi schen
Losungsm ttel (siehe oben, Punkt 2.3.9) zu
nodi fi zi eren.

Nach Auffassung der Kammer héatte der Fachmann jedoch
kei nerl ei Gund anzunehnen, dal3 di e i m Handel spr odukt
ent hal t enden organi schen Lésungsmttel (siehe oben,
unter 2.3.2 und 2.3.9) keine anwendungstechni sch

rel evanten Bestandteil e des Produktes sein kodnnten.
Aus der Tatsache, dall aus den Druckschriften (21),
(18) und (19) Trennmttel auf walriger Basis an sich
bekannt sind, kann nicht ohne weiteres geschl ossen
wer den, dall man di e i m Handel sprodukt vorhandenen

or gani schen Losungsm ttel einfach weglassen kdnnte.
Stattdessen wirde der Fachmann - w e von der
Beschwer degegnerin gl aubhaft vorgebracht - aufgrund
der Zusamrenset zung des Produktes erwarten, dalR die
obengenannt en i m Handel sprodukt vorhandenen

organi schen Losungsmttel fiur die erwinschten
Trennei genschaften, w e zur Verringerung der

Vi skositat, zur Verkirzung der Abl Gftungszeit

und/ oder als Lésungsmittel, insbesondere fiur die
hochnol ekul aren Reakti onsprodukte von Pri pol -1022
(Gem sch aus einer dineren G- Fettsaure und einer
trimeren G- Fettsaure) und Genam n-18-R-100-D
(primares Cctadecylam n), notwendig sind. D ese
Auf f assung der Kanmer wird faktisch bestatigt durch
di e Druckschrift (21), in der, in bezug auf Problene
hi nsichtlich der Qoerfl ahenbeschaffenheit der
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Schaungegenst &nde und des Abdunstver hal tens walri ger
Trennm ttel systenme, die Anwesenheit von wesentlichen
Anteil en an organi schen Losungsnmitteln als
erforderlich angegeben wird (siehe Seite 4, Zeile 14
bis Seite 5, Zeile 23).

| m Zusammenhang mt den oben gemacht en Ausf dhrungen
wei st di e Kammer schliel3lich noch darauf hin, dald
nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
ei ne Erfindung nicht schon dann naheliegend ist, wenn
ein Fachmann aufgrund des Standes der Techni k zur
Lehre der Erfindung hatte kommen koénnen, sondern nur,
wenn er sie aufgrund eines hinlanglichen Anlasses in
Erwartung der LOsung der vorliegenden Aufgabe auch
tatsachlich vorgeschl agen hatte (vgl. z. B. T 02/83,
Nr. 7 der Entschei dungsgrinde, ABlI. EPA 1984, 265;

T 90/ 84 vom 02. 04.1985, Nr. 9 der Entschei dungs-
grinde; und T 256/ 84 vom 11.09.1986, Nr. 12 der

Ent schei dungsgrinde). We aus dem Cbenst ehenden
hervorgeht, fehlt imvorliegenden Fall ein solcher
Anl al3.

D e Kammer konmmt nach al | edem zu dem Ergebni s, dal
der Cegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruht.

D e unabhéangi gen Anspriche 2 bis 7 betreffen
besonder e Ausgestal tungen des CGegenstandes nach
Anspruch 1 und werden von dessen Patentf ahi gkeit
getragen.
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3. Hi | fsantrag
3.1 Nachdem der Aufrechterhal tung des Patents i m Unfang
des Haupt antrags Ei nspruchsgrinde ni cht entgegen-

stehen, erubrigt es sich, auf den Hilfsantrag
ei nzugehen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mt fol gender
Fassung aufrecht zuer hal t en

Anspr tche: 1 bis 7 des am 15. Februar 2000
ei ngereichten 1. Hilfsantrags (jetzt
Haupt antr ag) .

Beschrei bung: Seite 2, wie bei der mindlichen
Ver handl ung am 15. Miarz 2000 ei ngereicht,

und
Seiten 3 und 4, we erteilt.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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