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Sachverhalt und Antrédge

IT.

III.

2138.D

Die Erteilung des Europdischen Patents Nr. 0 247 480
der BAYER AG, angemeldet am 18. Mai 1987 unter
Beanspruchung einer DE Prioritdt vom 28. Mai 1986,

wurde am 23. Juni 1993 bekanntgemacht.

Gegen das Patent wurde gestitzt auf die Bestimmungen
des Artikels 100 (a) und (c) EPU von folgenden

Parteien Einspruch erhoben:

Einsprechende I: General Electric Company,
am 7. Februar 1994,

Einsprechende II: Kaysersberg Packaging,
am 18. Mdrz 1994,

Einsprechende III: Degussa AG,
am 21. Mdrz 1994,

Einsprechende IV: Dow Chemical Company,
am 23. Marz 1994

und der Widerruf des Patents in seinem gesamten

Umfang beantragt.

Mit ihrer am 9. November 1995 miindlich verkiindeten
und am 20. Dezember 1995 schriftlich begriindeten
Entscheidung wies die Einspruchsabteilung die

Einspriche zuriick.

Die dieser Entscheidung zugrundeliegenden
unabhéngigen Anspriiche 1, 2, 4, 6 und 7 des Patents
in der erteilten Fassung lauten:
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"l. Verzweigte, thermoplastische Polycarbonate,
dadurch gekennzeichnet, daR sie Hydroxybenzotriazole
der Formel I in Mengen von 0,05 Gew.-% bis 15 Gew.-%

\ /R“
I
1 Rl)
(R™)n (R%)., (Rz)
enthalten,
worin
R' = H, R’ = H oder C,-C,-Alkyl, R3 = H, R4 = H(,,
"m" = 1 und 'n" = 1 sind."

*"2. Verwendung von Polycarbonaten des Anspruchs 1 zur
Herstellung von Platten, wobei der Gehalt an
Hydroxybenzotriazole der Formel I 0,05 Gew.-%

bis 1 Gew.-% betragt."

"4. Verwendung der Polycarbonate des Anspruchs 1 zur
Herstellung von mehrschichtigen Kunststofftafeln,
wobei die Schichtdicke der UV-Absorptions-

schicht 10 pm bis 50 um betridgt und der Gehalt an
Hydroxybenzotriazol der Formel I 1 Gew.-%

bis 15 Gew.-% in der UV-Absorptionsschicht betragt.”

"6. Verfahren zur Stabilisierung von verzweigten,
thermoplastischen Polycarbonaten, dadurch
gekennzeichnet, da man 0,05 Gew.-% bis 15 Gew.-% an
UvV-Absorber der Formel I des Anspruchs 1 sowie
gegebenenfalls Verstdrkungsstoffe, Fiillstoffe,
Flammschutzmittel, Farbstoffe, Pigmente, Gleitmittel
und/oder Entformungsmittel mit iiblichen
Mischaggregaten in die verzweigten, thermoplastischen

Polycarbonate einarbeitet."
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"7. Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen
Kunststofftafeln nach dem (Mehrfach-)Koextrusions-
verfahren, dadurch gekennzeichnet, daR die tragende
Kernschicht aus thermoplastischem Kunststoff besteht
und auf einer oder beiden Seiten der Kernschicht UV-
Absorptionsschichten aus verzweigtem, thermo-
plastischem Polycarbonat, die 1 Gew.-% bis 15 Gew.-%
an UV-Absorber der Formel I des Anspruchs 1 enthalten
und eine Dicke wvon 10 pm bis 50 pm aufweisen, in

bekannter Weise aufgebracht werden."

Die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung
stellte die Zulédssigkeit des Einspruchs der
Einsprechenden I, die Nicht-Relevanz der Einspruchs-
griinde “mangelnde Neuheit” und “unzuléssige
Erweiterung” sowie das Nicht-Zutreffen des
Einspruchgrundes “mangelnde erfinderische T&dtigkeit”
fest.

Nach Meinung der Einspruchsabteilung habe der
Gegenstand des Streitpatents weder gegeniber der

Entgegenhaltung

D1: DE-A-1 670 8951,

noch gegeniiber der Entgegenhaltung
D2: DE-A-2 500 092

nahegelegen, weil die Verbesserung der “Sproédigkeit
nach Bewitterung”, die durch den Zusatz der
patentgemidf verwendeten dimeren Hydroxybenzotriazol-
UV-Absorber zu verzweigtem Polycarbonat erreicht
wurde, nicht vorhersehbar gewesen sei. Fur diese
SchluRfolgerung sei es irrelevant, daf die L&sung der

gegeniiber D2 zusdtzlichen Teilaufgabe der geringen
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Flichtigkeit des UV-Absorbers naheliegend gewesen
sei, weil die erreichte Verbesserung der “Sprédigkeit
nach Bewitterung” kein aus einer "Einbahnstrafen-
Situation" resultierender und somit unerheblicher

"Bonuseffekt" sei.
Gegen diese Entscheidung haben unter jeweils
gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebihr

Beschwerde eingelegt:

die Einsprechende I (Beschwerdefiihrerin I)
am 8. Februar 1996,

die Einsprechende II (Beschwerdefiihrerin IT)
am 20. Februar 1996,

die Einsprechende III (Beschwerdefihrerin III)
am 8. Februar 1996, und

die Einsprechende IV (Beschwerdefiihrerin IV)
am 15. Februar 1996.

Beschwerdebegriindungen wurden eingereicht:

von der Beschwerdefiihrerin I gleichzeitig mit der

Beschwerdeeinlegung,

von der Beschwerdefiihrerin II am 19. April 1996,

von der Beschwerdefiihrerin III am 29. April 1996, und

von der Beschwerdefiihrerin IV am 19. April 1996.

Folgende weiteren Schriftsdtze wurden von den

Beschwerdefiihrerinnen eingereicht:

Schriftsatz der Beschwerdefiihrerin I
vom 19. Mai 1998,
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Schriftsdtze der Beschwerdefiihrerin III
vom 19. August 1996, 10. Juni 1998 und 30. Juni 1998,

Schriftsédtze der Beschwerdefiihrerin IV
vom 12. Juni 1998 und 6. Juli 1998.

Die Beschwerdegegnerin &duferte sich in Schriftsidtzen
vom 18. Juni 1996 und 30. Juni 1998. .

In ihren schriftlichen Vorbringen und im Verlaufe der
mindlichen Verhandlung am 16. Juli 1998, an der alle
Parteien aufer der trotz rechtzeitiger Ladung nicht
erschienenen Beschwerdefiihrerin II teilnahmen,
machten die Beschwerdefihrerinnen im wesentlichen

folgende Ausfihrungen:

(1) der Gegenstand der Anspriche 1 bis 3 sei
gegeniiber D1 nicht neu, weil das dort in
Beispiel 6 in Abmischung mit dem UV-
Absorber 2,2'-Methylen-bis-[{4-methyl-6-
benzotriazolyl-(2)-phenol] verwendete
Polycarbonat, insoweit als es fir die
Extrusionsverarbeitung beschrieben sei,

verzweigt gewesen sein milsse;

(ii) ausgehend von D1 sei es, im Hinblick auf das
Bekanntsein verzweigter Polycarbonate (im
folgenden "V-PC") aus D2 und

D8: US-A-3 544 514

naheliegend, auch in V-PC dimere
Hydroxybenzotriazol-UV-Absorber (im folgenden
"Dimer~HBT") einzusetzen, insbesondere da

deren effiziente Herstellung im industriellen

Q%
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Maflstab und Verwendung zur Stabilisierung von
Polymeren kurz vor dem Prioritdtsdatum des
Streitpatents in

D6 : EP-A-0 180 993 und

D7: EP-A-0 180 991

offenbart worden seien;

(i1i) dieser Schluf sei umso mehr gerechtfertigt,
als sich der Fachmann aus der Entgegenhaltung

D10: *Taschenbuch der Kunststoff-
Additive”, 2. Auflage, Carl Hanser
Verlag, Miinchen, Wien 1983,
Abschnitt 3.5.7 “Polycarbonat”,
Seiten 183 bis 185

bewulft gewesen sei, da es fir die Platten- (und
Profil-)Extrusion, einem gemidfs Streitpatent
bevorzugten Einsatzgebiet, auf eine geringe
Fliichtigkeit des UV-Absorbers ankomme, und gerade
diese Eigenschaft des Dimer-HBT in D1 hervorgehoben

sei;

{iv) wegen der grofen Fehlertoleranz, der geringen
Anzahl und Nicht-Reproduzierbarkeit der von
der Patentinhaberin vorgelegten Messungen der
Schiddigungsarbeit einerseits, aber anderseits
auch wegen der Verwendung des strukturell vom
verwendeten Dimer-HBT zu stark unterschied-
lichen monomeren Hydroxybenzotriazols (im .
folgenden "Monomer-HBT") Tinuvin™® 350 als
Vergleichsverbindung sei eine Verbesserung
der Versprédung nicht glaubhaft;

2138.D sisre e
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(v) letzteres wiirde gestiitzt durch folgende
Unterlagen:
D20: US-A-5 108 835,

DIN Norm 53 443 Teile 1 und 2,

Versuchsbericht der Beschwerdefiihrerin III,
eingereicht mit Schriftsatz
vom 29. April 1996, und

drei “Declarations” von Herrn Van Nuffel,
eingereicht mit den Schriftsitzen der
Beschwerdefiihrerin IV vom 19. April 1996,
vom 12. Juni 1998 und vom 6. Juli 1998
(letztere in Reaktion auf einen Bescheid der

Kammer vom 29. Juni 1998);

(vi) allenfalls sei eine verbesserte Versprédung
im Hinblick auf das Naheliegen des Einsatzes
von UV-Absorbern mit hoher Sublimations-
resistenz filir die Verarbeitung durch
Extrusion (siehe obiger Punkt (iii)) ein
unbeachtlicher Bonus-Effekt.

Die Beschwerdegegnerin stellte in ihren schriftlichen
und miindlichen Vorbringen im wesentlichen folgendes
fest:

(i) die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1
gegeniiber D1 sei gegeben, weil es keinen
sicheren Hinweis darauf gebe, daf das gemif
Beispiel 6, durch die Angabe “"aus 2,2-(4,4'-
Dioxydiphenyl)-propan vom K-Wert 50"
gekennzeichnete Polycarbonat verzweigt

gewesen sei;

\]
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(iii)

(iv)

(v)
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der Gegenstand des Streitpatents sei auch
erfinderisch, weil weder D1, noch D2, noch
ihrer Kombination ein Hinweis entnommen
werden kénne, daf durch die Verwendung der
patentgemdffen Dimer-HBT UV-Absorber V-PC
ebenso versprddungsresistent gemacht werden
kénne wie lineares Polycarbonat (im folgenden
“L-PC"); dariiber hinaus kénnte D2 zur
Beurteilung der erfinderischen T&dtigkeit gar
nicht mit D1 kombiniert werden, weil D1
keinen Hinweis auf die erfindungsgeméfie
Aufgabe der verbesserten Versprddungs-

resistenz enthalte;

D1 fiihre von der Erfindung sogar weg; weil
diese Entgegenhaltung offenbare, daff der
Ersatz von Monomer-HBT durch Dimer-HBT die
mechanischen Eigenschaften von L-PC nicht
unglinstig beeinflusse, lasse D1 n&mlich eine
Verbesserung der Versprédungsresistenz von V-

PC nicht erwarten;

die Behauptungen der Nicht-Signifikanz der
experimentellen Daten der Patentinhaberin
beruhten auf widerspriichlichen Aussagen der
verschiedenen Beschwerdefiihrerinnen, auf
abweichenden Mefmethoden bzw. auf dem Einsatz
des wegen der Reaktivitdt der unsubsti-
tuierten Ortho-Position (beziiglich der
phenolischen OH-Gruppe) zum Vergleich
ungeeigneten Monomer-HBT Tinuvin'® 329;

die von den Beschwerdefilihrerinnen vorgelegten
Versuchsergebnisse kénnten jedenfalls nicht
dariber hinwegkommen, daf die Verwendung von
Dimer-HBT UV-Absorbern in V-PC in
tiberraschender Weise vorteilhaft

gegeniiber ihrer Verwendung in L-PC sei;
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{(vi) gegen ein Naheliegen des Einsatzes von Dimer-
HBT in V-PC spreche auch das grofe
Zeitintervall zwischen dem Publikationsdatum
von D1 (18. Februar 1971) und dem
Prioritédtstag des Streitpatents
(28. Mai 1986) sowie die Tatsache, daf die
Fachwelt zwischenzeitlich andere Typen von
sublimationsresistenten UV-Absorbern
entwickelt habe, wie aus den Entgegen-
haltungen D11 bis D19 hervorgehe:

D11: DE-A-2 231 531
D12: DE-A-2 231 532
D13: DE-A-2 727 386
D14: Us-a-4 085 089
D15: UsS-aA-4 207 253
D16: US-A-4 321 396
D17: US-A-4 247 475
D18: EP-A-0 057 160
D19S: US-A-4 380 643;

(vii) daff es auch Jahre nach dem Anmeldetag des
Streitpatents keine bessere Alternative gebe,
sei dadurch belegt, daf die "Einsprechenden*
zwischenzeitlich noch einmal indirekt tiber
einen Dritten um eine Lizenz nachgesucht
hitten; dies werde auch durch Bemiihungen der
Konkurrenten belegt, die geschiitzte
Technologie auszuliben.

X. Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten die Aufhebung

der angefochtenen Entscheidung und den vollstidndigen

Widerruf des Streitpatents.

2138.D Pt
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Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurlickweisung

der Beschwerden.

Entscheidungsgrinde

2138.D

Die Beschwerde ist zuldssig.

Die von der Beschwerdefiihrerin I in deren
Beschwerdebegrindung erstmals genannte
{nachverdffentlichte) Entgegenhaltung D20 (siehe
Punkt VIII (v) supra), enthdlt keine fiir diese
Entscheidung relevanten Inhalte. Sie bleibt daher
unberiicksichtigt (Artikel 114 (2) EPU).

Stand der Technik

Entgegenhaltung D1:

D1 offenbart Dimer-HBT UV-Absorber derselben
allgemeinen Formel wie gemdR Streitpatent, wobei die
Substituenten R!, R?, R?® und R*® die Bedeutungen gemif
Formel I des Streitpatents haben kdnnen (cf.
Anspruch 1).

Gemdf Seite 2, dritter und vierter Absatz zeichnen
sich die in D1 beanspruchten Dimer-HBT durch eine
auferordentliche Sublimationsfestigkeit aus und
kdnnen in Mengen von bis etwa 5 % als UV-Absorber in
einer grofien Anzahl von Polymeren eingesetzt werden,
insbesondere solchen, deren Verarbeitung oberhalb
von 150 °C erfolgt.

Beispiel 6 (Seite 10, dritter Absatz) beschreibt eine
Mischung von 100 Teilen Polycarbonat aus 2,2-(4,4'-
Dioxydiphenyl)-propan vom K-Wert 50 mit 0,2
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Teilen 2,2'-Methylen-bis-[4-methyl-6-benzotriazolyl-
(2) -phenol], die mittels Extruder oder Spritzguf3-
maschine zu Formteilen verarbeitet werden kann.
Diesem Beispiel kann nicht explizit entnommen, ob das

verwendete Polyqarbonat ein L-PC oder ein V-PC war.

Entgegenhaltung D2:

D2 offenbart ein Verfahren zur Herstellung
thermoplastischer, verzweigter, hochmolekularer und
l6slicher Polycarbonate, die aufgrund der Verwendung
spezieller Verzweigungsmittel ein ausgepriédgtes
strukturviskoses Verhalten haben, so daf sie sich
gleichermaen zur Extrusions- wie auch zur
Spritzgiefverarbeitung eignen. Sie kdnnen auch fiir
die Herstellung grofvolumiger Hohlk&érper nach dem
Extrusionsblasverfahren verwendet werden und weisen
eine ausgezeichnete thermische Stabilitdt auf
{Anspruch 1l; Seite 4, letzter Absatz; Seite 7,
zweiter und dritter Absatz). Unter den mdglichen
Zusatzstoffen sind - ohne Nennung von Beispielen -
auch UV-Stabilisatoren genannt (Seite 12, zweiter
Absatz, Zeile 5).

Neuheit

Die Beschwerdefiihrerin I argumentierte, daf? D1 den
Gegenstand des Streitpatents im Umfang der
Anspriliche 1 bis 3 vorwegnehme. Sie begriindete dies
damit, daf der generische Begriff "Polycarbonat" in
Beispiel 6 von D1 wegen der dort angegebenen
méglichen Verarbeitung durch Extrusion oder
Spritzgiefien sowohl V-PC als auch L-PC einschliefe;
denn der Fachmann wisse, daf fir die Extrusion V-PC,
fir das Spritzgieffen aber L-PC zu verwenden sei.
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Gemif der stidndigen Praxis der Kammern wird die
Neuheit eines Erfindungsgegenstandes nicht nur durch
eine wortwdrtliche Vorveréffentlichung
("“photographischer Neuheitsbegriff") zerstdért,
sondern auch durch implizite Offenbarung (cf. z. B.
T 0666/89, ABl. 1993, 495). Allerdings mufl der
Gegenstand der jingeren Erfindung klar und eindeutig
in der Vorverdffentlichung offenbart sein (cf.

T 0450/89 vom 15. Oktober 1991, nicht im ABIL.
versffentlicht) .

Die in Anspruch 1 des Streitpatent beschriebene
Kombination aus V-PC und Dimer-HBT ist in D1 weder
explizit (siehe Punkt 3.1 supra) noch implizit
offenbart. Zwar ist es richtig, daR in der
Entgegenhaltung D8 V-PC beschrieben ist, das
besonders zur Extrusionsverarbeitung geeignet sein
soll (Spalte 1, letzter Absatz), daraus laft sich
aber nicht schliefen, da der Fachmann zur
Extrusionsverarbeitung grundsdtzlich nur V-PC
einsetzen wiirde. Dies wird auch durch die Aussage auf
Seite 2, Zeilen 10 bis 18 von D2 gestlitzt, wonach
auch L-PC passender Schmelzviskosit&dt nach
Extrusionsverfahren verarbeitbar ist. D1 enth&dlt also
keine klare und eindeutige Offenbarung einer V-PC
enthaltenden Zusammensetzung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit gegeniiber D1
neu. Dieselbe SchlufRfolgerung muf auch fir die
Gegenstédnde der weiteren unabhédngigen Anspriiche
gelten, die alle die in Anspruch 1 spezifizierte
Kombination aus V-PC und Dimer-HBT beinhalten.

Dariiber hinaus wurde von den Beschwerdefiihrerinnen
die Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents nicht
angegriffen und auch die Kammer sieht im Hinblick auf
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den zitierten Stand der Technik keinen Grund an der
Erfillung dieses Kriteriums durch das Streitpatent zu

zweifeln.

Erfinderische Titigkeit

Nédchstliegendexr Stand der Technik

Die Kammer ist, in Ubereinstimmung mit der
Einspruchsabteilung, der Auffassung, daR die
Offenbarung von D2 den ndchstliegenden Stand der
Technik darstellt. Dies deshalb, weil D2 - im
Gegensatz zu D1 (siehe 5.1.2) - eine Problem-
formulierung zul&dft, die die Wahl des UV-Absorbers in
den Mittelpunkt stellt und somit die im Streitpatent,
Seite 2, letzter Absatz, diskutierte reale
Problematik der UV-Stabilisierung von V-PC
berilicksichtigt.

Vom Gegenstand des Anspruch 1 des Streitpatents
unterscheidet sich die Offenbarung von D2 dadurch,
daRR letztere zwar die UV-Stabilisierung von V-PC
beinhaltet, ohne diese allerdings beispielhaft zu

konkretisieren.

Die von den Parteien als nidchstliegender Stand der
Technik favorisierte Entgegenhaltung D1 liegt dem
Gegenstand von Anspruch 1 ferner als D2.

Da Dl in Beispiel 6 eine beziliglich Linearitdt oder
Verzweigung nicht prézisierte Polycarbonat-Mischung
offenbart, die einen Dimer-HBT UV-Absorber enthilt,
der der Definition gemdf Anspruch 1 des Streitpatents
genigt, kann demgegeniiber die Aufgabe des
Streitpatents nur beziiglich einer alternativen
Polycarbonat-Qualitdt formuliert werden. Die Kammer
ist aber der Auffassung, daf ein solcher Ansatz weder
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realitdtsnah ist, noch im Einklang mit dem dem
Streitpatent, Seite 2, letzter Absatz, entnehmbaren
Problem der UV-Stabilisierung von V~-PC steht.

Welche Entgegenhaltung, D1 oder D2, fir die
Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit als
nidchstliegender Stand der Technik herangezogen wird,
spielt aber im Ergebnis keine Rolle, da beide
Alternativen zum selben Resultat fiihren (siehe
Punkte 5.3.13 und 6).

Aufgabe und Ldsung

Gegeniiber der Entgegenhaltung D2 besteht die Aufgabe
des Gegenstands von Anspruch 1 in der Konkretisierung

des zu verwendenden UV-Absorbers.

Darunter ist die Ermittlung derjenigen UV-Absorber zu
verstehen, die fiir die Stabilisierung von V-PC
geeignet sind, das heiffit jener UV-Absorber, die unter
den Bedingungen, unter denen V-PC verarbeitet wird,
insbesondere auch der gemdf Streitpatent bevorzugten
Extrusion (Anspruch 7; Seite 4, Zeilen 10 bis 20

und 38 bis 44), praxisgerecht funktionieren. Dazu

zdhlen sowohl das Erreichen einer akzeptablen
Bewitterungsfestigkeit, inklusive Vergilbungs- und
Versprédungsresistenz, als auch verarbeitungs-
technische Forderungen, wie eine ausreichende
Verfliichtigungsresistenz bei Extrusion (dies ist ein
dem Fachmann z. B. aus D3 (= EP-A-0 110 238:
Anspruch 2, Zeilen 1 bis 7) und D10 (Seite 185,
Zeilen 9 bis 12) bekanntes Problem).

Die patentgemifie Losung der technischen Aufgabe
besteht gemid Anspruch 1 in der Wahl der dort
spezifizierten Dimer-HBT UV-Absorber.
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Die in der Tabelle auf Seite 6 des Streitpatents
angefihrten Testergebnisse des Beispiels B2
{MeRgrofen Yellowness Index YI und Bruchbild BB)
zeigen, daf® diese Aufgabe beziglich der Vergilbungs-
und Versprddungsresistenz gegeniliber Bewitterung (= UV

EinfluR) zufriedenstellend geldst wurde.

Obwohl im Streitpatent nicht explizit erwidhnt
(implizit schon: siehe die Diskussion von D3 auf
Seite 4, Zeilen 27 bis 28 der Patentschrift), ist
angesichts der aus D1 bekannten Verfliichtigungs-
resistenz der gemidfs Anspruch 1 verwendeten Dimer-HBT
UV-Absorber auch davon auszugehen, daf diese nicht
zur Bildung von Ablagerungen z. B. am Extrusions-

Kalibrierwerkzeug AnlafRk geben.

Es folgt somit, daff die bestehende technische Aufgabe
durch den Einsatz des in Anspruch 1 spezifizierten

Dimer-HBT geldést wurde.

Naheliegen

Dem Fachmann war aus D1, insbesondere Beispiel 6 a),
bekannt, daff Zusammensetzungen aus Polycarbonat und
Dimer-HBT UV-Absorber durch Extrusion zu Fédden,
Borsten, Folien oder auch Platten verarbeitet werden
kénnen, ohne daff wdhrend der Heifverformung eine
Verfliichtigung des UV-Absorbers stattfindet, wobei
diese Artikel eine sehr gute Licht- und Hitzbe-
stdndigkeit aufweisen und die optischen und
mechanischen Eigenschaften nicht ungiinstig beeinfluft
werden. Die Bedeutung, die D1 der Resistenz gegeniiber
Verflichtigung beimifft, wird durch den Vergleichs-
test b) desselben Beispiels 6 unterstrichen, der die
"deutliche Verfliichtigung" bei Verwendung des
Monomer-HBT 2-(2'-Hydroxy-5'-methyl-phenol)-
benzotriazol offenbart.

o3
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Da V-PC, wie es gemdfl dem Streitpatent zur Anwendung
kommt, besonders fiir die Herstellung grofzvolumiger,
mafthaltiger Teile durch Extrusion (Seite 2, Zeilen 50
bis 52 des Streitpatents) und insbesondere fir die
Herstellung koextrudierter Tafeln, die als
Verscheibungen im Hoch- und Gewéchshausbau Anwendung
finden (Seite 4, Zeilen 11 bis 20), geeignet ist,
spielt fir UV-stabilisierte V-PC Zusammensetzungen
die Verfliichtigungssresistenz des UV-Absorbers eine

primdre Rolle.

Dies war dem Fachmann auch aus D3, das sich gerade
mit der Herstellung von Hohlkammerkunststofftafeln
aus Polycarbonat durch Koextrusion beschéaftigt,
bereits bekannt und fiihrte dort zur Anbringung einer
die Aussublimation eines flichtigen UV-Absorbers zu
verhindernden Deckschicht (siehe dort Anspruch 1;
Seite 2, Zeile 1 bis Seite 3, Zeile 12).

Aufgrund des vorteilhaften Verfliichtigungsverhaltens
von Dimer-HBT bei der Herstellung von extrudierten
Artikeln aus Zusammensetzungen aus Polycarbonat gemidf
Beispiel 6 von D1 muftte der Fachmann ein etwa gleich
vorteilhaftes Verhalten in V-PC erwarten; denn L-PC,
von dessen Verwendung in Beispiel 6 von D1 man fir
diesen Vergleich ausgehen muf, unterscheidet sich
chemisch von V-PC nur wenig, z. B. gemaff D2

(Anspruch 1) durch den Einbau von 0.05 bis 2 Mol-%

Verzweigungsmittel.

Dies bedeutet fiir den Fachmann, der mit der in
Punkt 5.2.1 definierten Aufgabe konfrontiert war,
einen erheblichen Anreiz, Dimer-HBT als UV-Absorber
in V-PC auszuprobieren, um so mehr als er D1 auch

entnehmen konnte, daf diese UV-Absorber die optischen
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und mechanischen Eigenschaften des Polycarbonats
nicht unginstig beeinflussen, d. h. zumindest nicht

beeintriachtigen.

Daraus folgt, daf der Einsatz der in Anspruch 1 des
Streitpatents spezifizierten Dimer-HBT UV-Absorber in
V-PC ausgehend von der Offenbarung von D2 durch deren
Kombination mit der Lehre von D1 nahegelegt ist.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, daf der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniiber D2 dennoch auf
erfinderischer T&dtigkeit beruhe, weil nicht erwartet
werden konnte, daR durch die Verwendung von Dimer-HBT
Zusammensetzungen von V-PC mit verbessertem
Sprédbruchverhalten hergestellt werden kénnten, ist

aus zwel Grinden nicht relevant:

Erstens folgt dieser (von den Beschwerdefiihrerinnen
durch Vorlage von Gegenversuchen und Fehlertoleranz-
Berechnungen bestrittene) Effekt nicht aus einem
Vergleich mit dem nichstliegenden Stand der Technik
und liegt daher abseits des zur Beurteilung der
erfinderischen T&dtigkeit anzuwendenden Aufgabe-
Lésungs-Systems, das eben vom nidchstliegenden Stand

der Technik auszugehen hat.

Zweitens zeigt der genannte Effekt allenfalls ein
unerwartetes Ausmall einer zu erwartenden Verbesserung
an, ndmlich eine bessere Sprédigkeitsreéistenz gegen
Bewitterung, als jene, welche von dem Dimer-HBT UV-
Absorber gemidfl der Offenbarung von D1 ohnehin zu
erwarten war. Das quantitative Ausmaf einer Wirkung,
die sich zwanglédufig aus der Verwendung einer
naheliegenden Mafnahme ergibt, kann aber zur
erfinderischen T&dtigkeit nichts beitragen

(cf£. T 0551/89 vom 20. Mdrz 1990, Griinde 4.4, nicht
im ABl. verdffentlicht).
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Aus dem Vorstehenden folgt auch, daff die Meinung der
Beschwerdegegnerin ins Leere geht, wonach D1 wegen
fehlender Bezugnahme auf eine Sproédigkeitsver-
besserung nicht mit D2 kombiniert werden dirfe.
Tatsdchlich ist eine Verbesserung der Sprédigkeit
gegeniiber UV-stabilisierten L-PC-Kompositionen kein
Teil der vorliegenden technischen Aufgabe. Selbstver-
stdandlicher, impliziter Teil der vorliegenden
technischen Aufgabe "Konkretisierung des zu
verwendenden UV-Absorbers"” ist nur eine Verbesserung
der Versprddungsresistenz des unstabilisierten
Polymers (hier V-PC), denn dies z&dhlt zu den genuinen
Aufgaben jedes UV-Absorbers fiir Polymere.

Auch das weitere Argument der Beschwerdegegnerin,
nidmlich daR die Wahl des Dimer-HBT gemidfs D1 einen
“gliicklichen Griff" aus einer - wie die Entgegen-
haltungen D11 bis D19 zeigten - groflen Anzahl von
verfliichtigungsresistenten UV-Absorbern darstelle,
die alle fiir die Verwendung in V-PC prima facie

gleich geeignet seien, kann nicht liberzeugen.

Denn selbst wenn man, zum Vorteil der Beschwerde-
gegnerin, von der Richtigkeit der genannten Annahme
der Verfligbarkeit anderer verfliichtigungsresistenter
UV-Absorber ausgeht, bedarf die willkiirliche
Bevorzugung einer aus einer Vielzahl von Alternativen
(hier Dimer-HBT) keiner erfinderischen T&dtigkeit.
Andernfalls wire ja jede dieser Alternativen mit
demselben "Auswahl‘-Argument erfinderisch.

Schlieflich kann auch das von der Beschwerdegegnerin
als sekundires Beweisanzeichen vorgebrachte
Zeitargument, wonach bei der Beurteilung des
Naheliegens einer Kombination von im Stand der
Technik lange vorbekannten Elementen (hier 1971: D1
und 1976: D2) der Zeitraum berilicksichtigt werden
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misse (hier 10 Jahre), innerhalb dessen eine solche
Kombination in der Praxis nicht erfolgte, eine

erfinderische T&dtigkeit nicht begriinden.

Wdhrend der miindlichen Verhandlung kam zutage, daf
die in D1 offenbarten Dimer-HBT UV-Absorber damals
nur unter dkonomisch unginstigen Bedingungen
verfiigbar waren, so daf die praktische Bedeutung
dieser Offenbarung erheblich beschrdnkt war. Die
Notwendigkeit zur Verbesserung der Stabilisation
von V-PC gegeniiber D2 hat die Fachwelt in der Folge
zur Entwicklung von, beziiglich D1 anderer,
UV-Stabilisatoren mit im Vergleich zu Monomer-HBT
erhdohtem Molekulargewicht (u. a. solche, die in D11

bis D19 beschrieben sind) gefiihrt.

Die Publikation von D6 und D7, die die Herstellung
von Dimer-HBT hoher Reinheit und in grofier Ausbeute
sowie ihre Verwendung als Lichtstabilisatoren zum
Gegenstand haben, riickten die Entgegenhaltung D1
erneut ins Licht und gaben ihrer Offenbarung erstmals
industriell-praktische Bedeutung. Filir die Beurteilung
des relevanten Informationsgehalts von D1 ist somit
nicht ihr Publikationsdatum von Bedeutung, sondern
jener durch die Publikation von D6 und D7 markierte

Zeitpunkt, zu dem D1 praktisches Interesse erweckte.

Diese besondere Situation fihrt dazu, daf zwei
Uberlegungen ihre Relevanz verlieren, die zugunsten
des Vorliegens erfinderischer Tatigkeit sprechen

hdtten koénnen.

Die erste dieser {Ulberlegungen betrifft das Vorliegen
eines Vorurteils oder von technischen Schwierig-
keiten, die auf dem Weg zum beanspruchten Gegenstand
Uberwunden werden hidtten miissen. Die extrem kurze
Zeitspanne zwischen den Publikationsdaten von D6/D7

&\
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(beide: 14. Mai 1986) und dem Prioritdtsdatum des
Streitpatents (28. Mai 1986) zeigt hingegen, daf ab
dem Zeitpunkt der industriell-praktischen Verfig-
barkeit der Dimer-HBT (markiert durch die Publikation
von D6 und D7) sich ihrer Verwendung in V-PC nichts
mehr entgegenstellte.

Die zweite Uberlegung betrifft den Rickgriff auf ein
technisch als lberholt angesehenes Konzept. Aus den
wihrend der miindlichen Verhandlung vorgetragenen
Argumenten folgt, daf die Entwicklung anderer
verfliichtigungsresistenter UV-Absorber im

Zeitraum 1971 bis 1976 nicht wegen technischer
Ineffektivitit der in D1 offenbarten Dimer-HBT
erfolgte, sondern aus industriell-praktischen
Griinden; es gibt keinerlei Anlafs dafir, anzunehmen,
daR die in D11 bis D19 offenbarten UV-Absorber den in
D1l offenbarten Dimer-HBT in ihrer UV-stabilisierenden
Wirkung iliberlegen sind. Das Streitpatent greift somit
nicht auf ein technisch uUberholtes Konzept zurick,
sondern iibernimmt eine von Anfang an technisch
vielversprechende Lésung, die plétzlich neues

praktisches Interesse erlangt hat.

In ihrem Schriftsatz von 18. Juni 1996 hat die
Beschwerdegegnerin auch auf den Erxrfolg des
Gegenstandes des Streitpatents hingewiesen, sowohl
beziliglich seiner technische Effektivitdt, als auch im
Hinblick auf das Interesse der Konkurrenz,
insbesondere der Beschwerdefiihrerinnen, an derxr

Erlangung von Lizenzrechten.

Wihrend der mindlichen Verhandlung wurden diese
Argumente allerdings durch keinerlei Belege gestiitzt.
Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dafl alle
Einsprechenden um eine Lizenz am Streitpatent

nachgesucht hdtten, wurde entweder abgestritten
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(Beschwerdefiihrerin III, Schriftsatz wvom

19. August 1996, Seite 2, Absdtze 5 bis 7) oder in
einen abweichenden kommerziellen Kontext gestellt
(Beschwerdeflihrerin I, Schriftsatz vom 19. Mai 1998,
Seite 4, Punkt 2) oder auch als iibliche Kontaktnahme
zwischen Firmen bezeichnet (Beschwerdefiihrerin IV,

Schriftsatz vom 12. Juni 1998, Seite 1, Punkt 1).

In Abwesenheit von entsprechenden Beweismitteln kann
aber ein eventueller kommerzieller Erfolg zur Stiitze
erfinderischer Tdtigkeit nicht geltend gemacht

werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit gegeniber
der Lehre der Entgegenhaltung D2 nicht auf

erfinderischer T&atigkeit.

Dieselbe SchlufRfolgerung ergibt sich auch fiir die
Gegenstidnde der weiteren unabhidngigen Anspriiche.

Die Herstellung der Polycarbonat-Kompositionen gemidf
Anspruch 1 in iliblichen Mischaggregaten (Anspruch 6),
ihre Verwendung zur Herstellung von Platten

(Anspruch 2) bzw. mehrschichtigen Kunststofftafeln
mit dinner UV-Absorptionsschicht (Anspruch 4) sowie
auch die Herstellung letzterer durch Koextrusion sind
einerseits trivial (Anspruch 6), anderseits aus dem
Stand der Technik fiir UV-stabilisierte Polycarbonat-
Kompositionen bekannt: Platten gemd@f Anspruch 2 z. B.
aus D1, Beispiel 6; koextrudierte Mehrschichttafeln
aus den Entgegenhaltungen D3 (Anspruch 1) und

D5: EP-A-0 110 221 (Anspruch 1).
Liegen aber die verzweigten Polycarbonat-

Kompositionen gemidf Anspruch 1 selbst nahe, so kdénnen

die in den vorgenannten unabhidngigen Anspriichen

U3
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enthaltenen zusdtzlichen Merkmale eine erfinderische
Tétigkeit nicht begriinden, wenn sie nicht in
besonderer, unerwarteter Weise mit den genannten
Polycarbonat-Kompositionen zusammenwirken. Dies ist
hier nicht der Fall.

Die abhdngigen Anspriiche 3 und 5 betreffen besondere
Ausfiihrungsformen im Rahmen der jeweils
iibergeordneten unabhingigen Anspriiche 2 bzw. 4; sie
erfiillen somit ebenfalls nicht das Erfordernis einer

erfinderischen Tdtigkeit.

Der Gegenstand des Streitpatents beruht somit
insgesamt gegeniiber D2 nicht auf erfinderischer
Tidtigkeit.

Zur selben Schluffolgerung gelangt man, wenn - wie
von den Parteien bevorzugt - D1 als ndchstliegender
Stand der Technik gewdhlt wird.

In diesem Fall besteht der einzige Unterschied zum
Streitpatent in der Wahl eines V~-PC als Polycarbonat
(cf. Punkt 3.1 supra). Die gegeniiber D1 zu losende
Aufgabe liegt daher im Zurverfiigungstellen einer
weiteren Polycarbonat-Zusammensetzung, die sich
insbesondere fiir die Herstellung grofvolumiger Teile
durch Extrusion eignet (¢f. Punkt 5.1.2 supra).

Da der Fachmann wuBte (D2: Seite 7, dritter Absatz),
daR V-PC groRe Bedeutung zur Herstellung
grofvolumiger, maRhaltiger Teile durch Extrusion hat,
hitte er nicht gezdgert, in der Verwendung von V-PC
die gewilinschte Alternative zur Polycarbonat-
Zusammensetzung von D1 zu sehen. Dies umso mehr, als
die aus D1 (z. B. Beispiel 6) bekannte geringe
Verfliichtigungstendenz dexr Dimer-HBT diese als
besonders geeignet fiir die Extrusionsverarbeitung
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erkennen 1laft, welche Technik bekanntermafRen
(D10: Seite 185, Zeilen 9 bis 1l2) eine gesteigerte
Resistenz gegeniiber Verflichtigung und Sublimation

des UV-Absorbers erfordert.

Auch gegeniber D1 beruht der Gegenstand des
Anspruchs 1 somit nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin begriindete in ihrem
Schriftsatz vom 30. Juni 1998 und wdhrend der
miindlichen Verhandlung das vermeintliche Vorliegen
erfinderischer Tédtigkeit mit der iiberraschenden
L6sung der Aufgabe "Bereitstellung von Polycarbonaten
mit einem Sprddbruchverhalten, das mit linearen
Polycarbonaten vergleichbar ist, die sich jedoch zur
Herstellung grofvolumiger Teile eignen" (Seite 5,

zweiter Absatz).

Wie schon oben (Punkt 5.3.6.2) ausgefiihrt, kann eine
behauptete “"bessere’ Sprédbrucﬁresistenz gegeniber
Bewitterung nicht als Teil der technischen Aufgabe
anerkannt werden, weil es sich hierbei nur um den
quantitativen Aspekt einer an sich zu erwartenden
Verbesserung handelt: der Fachmann muRte aufgrund der
gesamten Offenbarung von D1 annehmen, daf die dort
beschriebenen Dimer-HBT UV-Absorber geeignet sind,
ihre spezifische Wirkung auch in V-PC zu entfalten.
Diese Wirkung besteht aber gerade darin, die
Sproddbruchresistenz gegeniiber Bewitterung zu
verbessern. Wenn (was umstritten ist) diese
Eigenschaft durch die Zugabe von Dimer-HBT zu V-PC
mehr verbessert wird als durch die gleiche Zugabe

zu L-PC, so widre dies ein Effekt, der sich
zwangsldufig aus einer naheliegenden Mafnahme ergibt
und der daher nichts zur erfinderischen T&tigkeit

beitragen kann.
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6.3 Die gleiche Schluﬁfblgerung gilt auch beziglich der
méglichen Existenz weiterer Polycarbonat-
Alternativen, neben L-PC und V-PC. Es wurde von der
Beschwerdegegnerin argumentiert, daf’ als “weitere"
Polycarbonate auch cyclische und vernetzte Typen zur
Ver figung gestanden widren, so daf mit der Wahl von V-
PC eine spezielle "Auswahl" getroffen worden sei.
Hier gilt das unter Punkt 5.3.7 bezliglich anderer UV-
Absorber Gesagte, ndmlich daf3, im Vergleich zu
modglichen anderen Polycarbonat-Typen, die sich zur
Extrusionsherstellung grofvolumiger Teile eignen, die
Wahl von V-PC nur als willkiirlich und somit nicht

erfinderisch beurteilt werden kann.

6.4 Da aus den in den Punkten 5.3.11 und 5.3.12
angefiihrten Griinden die weiteren Anspriche des
Streitpatents entweder keine erfinderischen Merkmale
beisteuern oder abhdngig sind, beruht das
Streitpatent insgesamt auch gegeniiber D1 nicht auf

erfinderischer Tdtigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
Die Geschédftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

/

C. Geomder

C. Gérardin
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