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Sachverhalt und Antréage

Die vorliegende, am7. Juni 1996 ei ngegangene Beschwerde
richtet sich gegen die Entscheidung der Prafungs-
abteilung vom 11. April 1996, mt der die europai sche
Pat ent anmel dung Nr. 89 123 295. 1, angenel det am

15. Dezenber 1989 unter |nanspruchnahne ei ner DE
Prioritat vom 24. Dezenber 1988 und vero6ffentlicht unter

der Nr. O 376 096, zurickgew esen wurde.

. D e angefocht ene Entschei dung beruht auf einer
Anspruchsfassung, die aus demam 18. Mai 1995
ei ngerei chten Anspruch 1 und den urspringlichen
Anspruchen 2 bis 5 besteht.

Anspruch 1 lautete wie folqgt:

"1. WaRri ges Uberzugsnittel, enthaltend als Bindenittel
di spergierte Latexteilchen mt einemmttleren
Tei | chendur chnmesser unter 140 nm auf gebaut aus

a) einemKernmaterial mt einer dynam schen

A ast enper atur tber 60°C und

b) einem Schal enmaterial, das 0.5 bis 10 Gew. - %

Ei nheiten ei ner ungesattigten pol yneri si erbaren

Car bonsaure enthalt, mt einer dynam schen

d astenperatur unter 80°C, wobei die dynam sche

G astenperatur der Schal e m ndestens 20 K unterhal b der

des Kerns |iegt,
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dadurch gekennzei chnet, dall das Kern- und

Schal enmat eri al zusammengenonmen weni ger als 30 Gew. - %
Mononer ei nheiten aus Vi nyl aryl ver bi ndungen ent hal ten und
dalR die walrige D spersion der Latexteilchen eine

M ndestfil mbi | dungst enperatur MFT unter 50°C hat und das
Kernmateri al 5-45 Gew. - % und das Schal enmaterial 95-

55 CGew. - % der Latexteil chen ausmachen.”

D e Anspruche 2 bis 4 betrafen besondere

Ausf Ghrungsf ormen des CGegenstandes von Anspruch 1
Anspruch 5 bezog sich auf die Verwendung der in den
Anspruchen 1 bis 4 spezifizierten Kunststoffdi spersionen
zur Herstellung von Uberzigen auf festen Substraten.

D e angefochtene Entschei dung w es die vorliegende
Anmel dung zuridck wegen Verl etzung der Bestinmung des
Artikels 123 (2) EPU durch die - zur Neuheitsabgrenzung
gegeniber der Entgegenhaltung (2) AT-C-238 849 - in den
Anspruch 1 aufgenommene Ausnahnebesti mmung (Di scl ai mer)
"..., dall das Kern- und Schal enmateri al zusanmengenommen
weni ger als 30 Gew. - % Mononer ei nhei ten aus

Vi nyl aryl ver bi ndungen enthalten ...". D eses Merknal,
das in den Erstunterlagen der Annel dung nicht offenbart
gewesen sei, konne genmal3 di eser Entschei dung auch als
Di scl ai mer nicht gewdhrt werden, weil es der

Ent gegenhal tung (2) nicht entnehnbar sei, sondern eine

wi | | kirliche Auswahl aus deren Lehre darstelle.
D e angefochtene Entschei dung stellte auch fest, dal3 der

Cegenst and des Anspruchs 1 ohne di esen D scl ai ner von

Bei spi el 4 der Entgegenhal tung (2) vorweggenonmen sei
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Di e Beschwerdefihrerin hielt in ihrer am 17. August 1996
ei ngegangenen Beschwer debegr indung di e zur ickgew esene
Anspruchsfassung al s Hauptantrag aufrecht und reichte
als Hilfsantrag eine Alternativfassung des Anspruchs 1
ein, die sich nur dadurch vom Anspruch 1 des

Haupt antrags unterschi ed, dall die Angabe "30 Gew.-% in
dem Di scl ai mer durch "20 Gew. -% ersetzt wirde.

Die Kammer stellte in einem Bescheid vom
23. Septenber 1998 zweierlei fest:

erstens, dall der Cegenstand des Anspruchs 1 des

Haupt antrags, sel bst unter der Annahnme der Zul assigkeit
des Discl ai mers gegenuber der O fenbarung der

Ent gegenhal tung (2), nicht neu sei; und

zwei tens, dall Anspruch 1 des Hil fsantrags wegen
unzur ei chender Ubereinstinmung nmit der O f enbarung der
Ent gegenhal tung (2) im Sinne von Artikel 123 (2) EPU
ni cht zul assig sei

Mt Schriftsatz vom9. Novenber 1998 reichte die
Beschwer def ihrerin ei nen neuen Satz von drei Ansprichen
ein, dessen Anspruch 1, bis auf die fol genden zwei
Anderungen i m Di scl ai mer, dem des vormaligen Haupt- und
H | fsantrags entspricht: die Prozentangabe |autet jetzt
"20,2 Gew. -% und der Begriff "Vinylarylverbi ndungen”

wur de durch "Monovi nyl aryl ver bi ndungen" erset zt.

I n den Ansprichen 2 und 3 des neuen Satzes wurde
gegeniuber densel ben Ansprichen des vornal i gen Haupt- und
Hi | fsantrags der einleitende Begriff "Kunststoff-

di spersion" in Ubereinstimung mt Anspruch 1 durch die
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Bezei chnung "WaRri ges Uberzugsnittel" ersetzt.

VII. D e Beschwerdefihrerin beantragt, die angefochtene
Ent schei dung zu wi derrufen und ein Patent auf der Basis
der am 9. Novenber 1998 ei ngerei chten Anspriche zu

erteil en.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Artikel 123 (2) EPU

Anspruch 1 basiert Uberw egend auf seiner Fassung gemaf
den Erstunterl agen

2.1 D e fol genden in den Anspruch 1 zuséatzlich aufgenommenen
Mer kmal e basi eren auf den nachstehend genannten Stellen
der Erstunterl agen

- waRriges Uberzugsmittel, Bindemittel mt
di spergierten Latexteilchen: uberleitender Absatz
Seite 7/ Seite 8;

- 0.5 bis 10 Gew. - % Ei nhei ten ei ner ungeséattigten
pol yneri si erbaren Carbonséaure: Uuberleitender Satz

Seite 13/ Seite 14;

- M ndest fil nbi | dungst enperatur MT unter 50 °C
Anspruch 2.
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Das weitere zusatzliche Merkmal, "dall das Kern- und
Schal enmat eri al zusanmengenommen weni ger als 20,2 Gew. -%
Monormer ei nhei ten aus Mnvi nyl aryl ver bi ndungen ent hal t en”
ist zwar nicht in den Erstunterlagen, wohl aber in der
Ent gegenhal tung (2) offenbart. Es dient als D sclainer
zur Vermei dung ei ner neuheitsschadli chen Vorwegnahnme und
verst 6Bt sonmit nicht gegen Artikel 123 (2) EPU (cf.

T 0004/80, ABI. EPA 1982, 149). Konkret basiert dieser

Di scl ai mer auf der O fenbarung von Beispiel 16 der

Ent gegenhal tung (2), derzufol ge die Polynerisatteil chen
20,2 Gew. -% Styrol (2 x 10 = 20 Teil e gegenuber einer
Gesant nononer nenge von 99 Teil en) enthalten, wobei

Styrol (nur) ein bevorzugter Sonderfall der gemal

Seite 1, Zeilen 7 bis 18 generell offenbarten

Monovi nyl aryl ver bi ndungen i st.

Anspruch 1 genltgt somt den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU

Di e Anspriche 2 und 3 wurden bezlglich der Bezei chnung
i hres Gegenstandes "waRriges Uberzugsnmittel” an den
Anspruch 1 angepaldt, im ubrigen entsprechen sie den

Ansprichen 3 und 4 der Erstunterl agen.

Di e vorliegende Anspruchsfassung erfullt somt insgesant
di e Bedi ngung des Artikels 123 (2) EPU

Neuheit

Ent gegenhal t ung (2)
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D ese Entgegenhaltung betrifft nach Anspruch 1 ein
Verfahren zur Herstellung einer M schpol yneri sat -

Emul sion aus (A) m ndestens ei nem Mononer, das
polymerisiert filnbildend ist und ein weiches

Pol ynmeri sat bildet und das ein Acryl sdureal kyl ester mt
bis zu 8 Kohl enstoffatonen in der Al kyl gruppe oder ein
Met hacryl sdur eal kyl ester mt 4 - 12 Kohl enstoffatonen in
der Al kyl gruppe ist, (B) m ndestens ei nem

pol yneri si er baren Monovi nyl i dennononer, das

pol ynerisiert nicht-filnbildend ist und ein hartes

Pol ynmeri sat bildet und das Styrol, ein imKern
substituiertes Styrol oder ein Gem sch davon mt einem
Met hacryl sdureal kyl ester mt bis zu 3 Kohl enst of f at onen
ist, und (C) einer a,b-ungesattigten Monovinyliden-
carbonsaure ei ner bestimten all geneinen Fornel, wobei
95 - 99,5 % des M schpol ynerisats aus den Mononeren (A)
und (B) in einem Verhaltnis (A):(B) imBereich 2:8 bis
7: 3 bestehen und denentsprechend 0,5 - 5 % aus dem
Mononer (C) best ehen.

Die M schpol ynerisation erfol gt dabei in walriger

Emul sion in einer ersten Stufe mt m ndestens 70 % der
Gesant nenge an Mononer (A) und bis zu 70 % der

Gesant nenge an Mononer (B), gefolgt von einer zweiten
Stufe mt dem Rest der Mnoneren (B) und gegebenenfalls
(A), wobei in mndestens einer dieser zwei Stufen

zum ndest ein Teil des Mnoners (C) und in der anderen
Stufe der Rest des Mononers (C) zugesetzt wrd.

Genmél3 Beispiel 16 werden in der ersten Stufe Styrol,

Met hacryl sdur enmet hyl ester, Acryl saure-2-at hyl hexyl ester
und Met hacryl saure, in der zweiten Stufe Styrol,
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Met hacryl sadur enet hyl ester und Met hacryl saure in einer
Gesant nenge al |l er Mononeren in beiden Stufen von

99 Teil en ungesetzt, wovon der Styrolanteil 20 Teile
betragt (je 10 Teile in der ersten und zweiten Stufe).

Der in obigem Punkt 2.2 diskutierte D sclainmer stellt
di e Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 der

vor | i egenden Annel dung gegenuber der Ent gegenhal tung (2)
her. Der Disclainer schlielt namich eine Uberschneidung
der O fenbarungen di eser bei den Gegenst ande dadurch aus,
dall er den niedrigsten in der Entgegenhal tung (2)

of fenbarten Prozentwert der Monovi nyl aryl ver bi ndung
genmall Beispiel 16 als Untergrenze des, nach oben

of f enen, Ausschl uBberei chs definiert.

Ei ne Di spersion, deren Polynerteil chen eine

Cesant styrol nenge von 7,125 Gew.-% enthalten, we in
Punkt 3 der angefochtenen Entschei dung errechnet, i st
nicht Teil der O fenbarung der Entgegenhaltung (2).

Di ese Berechnung basiert, we aus der fol genden Anal yse
hervorgeht, auf einer unzul assi gen Konbi nati on von

separaten O f enbarungsi nhal t en:

Di e Berechnung geht namich einerseits von der in
Anspruch 1 definierten Untergrenze der

Cesant nononer nenge (A) + (B) von 95 % aus und errechnet
anhand di eser, in Konmbination mt dem davon in

Anspruch 1 unabhangi g of fenbarten Verhaltnis (A):(B) =
7:3, einen M ndestanteil an Mnoner (B) von 28,5 Gew. -%
(95 x 3/10); dieser bereits durch Konbination zweier
Berei che (Listen) kal kulierte Wert nuf3, zur Errechnung

eines Styrolanteils von 7,125 % weiterkonbiniert werden

0069. D
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mt der Aussage auf Seite 3, Zeilen 46 bis 49, wonach,
bei Verwendung als Mononer (B) von Gemi schen einer
Monovi nyl aryl ver bi ndung mt Met hacryl sdureestern,
hochstens 75 % des Styrols durch derartige

Met hacryl sdur eest er ausgetauscht werden. Unter

Ber ticksi chti gung dieses 75 % Wertes (d. h. von 100 %
Monomer (B) sind nur 25 % Styrol), der einen ganz
bestimten Fall betrifft und sel bst diesfalls noch einen
Extremnert darstellt, dessen technische Sinnhaftigkeit
i m Zusanmenhang mt den anderen G enzwerten der

Pol ymer zusammenset zung, die in Anspruch 1 definiert
sind, nicht zwangsl dufi g angenommen werden kann, wurde
in Punkt 3 der angefochtenen Entschei dung ei ne
Untergrenze des Styrolanteils von 7,125 % errechnet
(28,5 x 25/100).

Di eser Styrolwert von 7,125 % der sich erst aus einer
Konbi nati on von drei separat offenbarten Bereichsgrenzen
errechnet, gehort nicht zum (inpliziten) O fenbarungs-

i nhalt der Entgegenhaltung (2), da zu seiner Bestimung
Annahnen bezuglich der gl eichzeitigen Realisierbarkeit
von drei unzusamenhangend of fenbarten Extremaerten
getrof fen werden nmissen, die nicht Bestandteil der

O fenbarung sind (cf. T 0007/86, ABlI. EPA 1988, 381).

Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist somt gegenuber der
Ent gegenhal tung (2) neu.

Di e Zur ickwei sung der Annel dung erfol gte wegen

Ni cht Gber ei nsti nmung des ei nzi gen Antrags der Annel derin
mt der Bestimmung des Artikels 123 (2) EPU. Die

Annel derin hatte zwar in ihrem Schriftsatz vom

26. Septenmber 1995, Seite 3, letzter Satz ihre
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Bereitschaft erklart, den Disclainmer in Anspruch 1
eventuel | abzuandern ("Eine notfalls vertretbare G enze
waren 20 Gew.-% ...") und imersten Satz der Seite 4
dessel ben Schriftsatzes die Prifungsabteil ung gebeten,
"ei ne gewahr bare Abgrenzung gegen E2 festzul egen”, im
unm ttel bar darauffol genden Satz aber festgestellt: "Bis
dahin nmichten wir unseren am 17. Mai 1995 beantragten
Anspruch 1 aufrechterhalten.™

Somt lag kein Hlfsantrag vor und di e Prufungsabteil ung
konnte di e Annel dung ohne Verl etzung des rechtlichen
Gehors der Anmelderin (Artikel 113 EPU) aufgrund des

ei nzi gen Antrags zuruckwei sen. Eine Verpflichtung der
Pr uf ungsabt ei l ung zur Beratung der Annel derin besteht
unter dem EPU ni cht und eine sol che kann auch nicht aus
dem Grundsat z des Vertrauensschutzes abgel eitet werden,
der zwi schen dem EPA und seinen Benutzern gilt (cf.

z. B. T 0160/92, ABI. EPA 1995, 035). Vielnehr nul3 eine
Annel derin, die eine Zuruckweisung ihrer Anmel dung
aufgrund eines Antrags verneiden wll, dies durch die
Stel lung geeigneter H |l fsantrage sicherstellen
Andernfalls geht sie ein Risiko ein, da ein weiterer

Bescheid i m Ermessen der Priufungsabteilung |iegt

(Artikel 96 (2) EPU. "... so fordert die
Pr if ungsabtei l ung den Annelder ... so oft we
erforderlich auf ..."), welche gemal3 den "Richtlinien

far die Prafung” Teil C, VI, 2.5 gehalten ist, eine
endgil ti ge Entschei dung (Erteilung oder Zurickwei sung)

i n mbglichst weni g Arbeitsgangen zu erreichen.

Nach Vorliegen einer bezuglich Artikel 123 (2) EPU
zul assi gen Anspruchsfassung i st es notwendig, die

Sachpr Gf ung fortzuf thren, wobei u. a. die noch
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ungekl arte Lage gegenuber der EP-A-0 242 235 zu

ber Gcksi chtigen sein wird (siehe Beschei de der

Pruf ungsabt ei | ung vom 24. Februar 1994, Punkte 2 und 3,
und vom 16. Januar 1995, Punkt 2; sow e Schriftsatz der
damal i gen Annel derin vom 17. Mai 1995, Seiten 1 und 2).
Unt er Ausubung des Ernessens nach Artikel 111 (1) EPU
wei st di e Kammer di e Sache zu di esem Zweck an die

Pr uf ungsabt ei | ung zur tck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die Priufungsabteilung mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Prufungsverfahren auf der
Basis der am 9. Novenber 1998 ei ngerei chten Anspriche 1
bis 3 fortzusetzen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier C. CGérardin
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