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Sachverhalt und Antréage

1174.D

Der Beschwer def ihrer (Patentinhaber) hat gegen die am
17. Februar 1997 zur Post gegebene Ent schei dung der

Ei nspruchsabtei | ung tber den Wderruf des européi schen
Patents Nr. 339 427 die am 12. April 1997 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am 24. Juni 1997 ei ne
Beschwer debegr indung ei ngerei cht. Das Streitpatent
enthielt acht Anspriche, deren unabhéngi ger

Er zeugni sanspruch 2 wie folgt |autete:

" 2. Fugendi cht- bzw. Beschi chtungsmassen, enthal tend
a) walrige D spersionen von Polyacryl aten bzw.
Acryl at - Copol yner en
b) nichtioni sche Cellul oseether aus der von
Hydr oxyet hyl -, Hydroxyet hyl - met hyl -,

Hydr oxypr opyl - met hyl - und Hydr oxypropyl cel | ul ose
gebi | deten Gruppe mt Viskositéaten nach
Brookfield in 2 %iger walRriger Losung bei 20°C
von m ndestens 3000, insbesondere m ndestens
5000 nPa.s

sow e gegebenenfalls
c) ubliche Zusatze wie Pignente, Netzmttel,
Wei chmacher (Extender), Entschauner,
Dispergierhilfsmttel sow e Konservierungs- und
Al terungsschutzmttel ."

I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent in seinemgesanten Unfang vom

Beschwer degegner (Ei nsprechenden) wegen unzurei chender
Ausf iihr barkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPU) und
wegen mangel nder Neuheit (Artikel 100 a) EPU)
angegriffen worden. Zur Stitzung des Ei nspruchs wrde
unter anderem di e fol gende Druckschrift angezogen:
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(6) US-A-3 554 942.

Der angefochtenen Entschei dung | agen abgednderte
Anspriche 1 bis 8 zugrunde, die sich von den erteilten
einzig durch das Streichen des Merknal s
"Beschi cht ungsmassen” in allen Ansprichen unterschieden.
Di e Einspruchsabteilung stellte fest, dalR der Gegenstand
des Streitpatents zwar ausfuhrbar, jedoch imHi nblick
auf die Druckschrift (6) nicht neu sei.

Wenn auch der Verfahrensanspruch, der sich auf das
Abdi cht en von Fugen bezi ehe, nur durch die imVerfahren
ei ngeset zt e Di chtungsmasse definiert werde, so sei das
Ver f ahren doch wegen der Ei nfachheit der

Ver f ahr ensmal3nahnmen sowi e der Angaben in der

Beschrei bung, daR die D chtungsnmasse mt Spatel oder

Fi nger gegl attet werde, vom Fachmann durchaus

ausf ihrbar. D e Druckschrift (6) offenbare Massen zum
Abdi chten von Fugen, die ein gutes Streichverhalten
zei gten. Diese Fugendi chtungsmassen enthielten eine
walri ge Di spersion eines Acryl at- Copol ynmeren und

Hydr oxypr opyl - oder Hydroxyethyl cel | ul ose, deren

Vi skositat im anspruchsgenmaflen Bereich |iege, weswegen
si e den Cegenstand des Streitpatents neuheitsschadlich
vor wegnéhnen.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kanmer am

11. April 2000 hat der Beschwerdef Uhrer als Hauptantrag
ei nen geanderten, aus zwei unabhéangi gen Ansprichen

best ehenden Anspruchssatz mt ei nem Verwendungs- und

ei nem Ver f ahrensanspruch und als ersten Hilfsantrag

ei nen geédnderten, aus zwei Ansprichen bestehenden
Anspruchssatz mt ei nem unabhangi gen und ei nem davon
abhangi gen Verfahrensanspruch vorgel egt und die
Aufrechterhal tung des Streitpatents nur noch in diesem
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Unf ange begehrt. Der unabhangi ge Verfahrensanspruch 2
des Hauptantrages | autet:

" 2.

Ver f ahren zum Abdi chten von Fugen i n Bauwerken
mttels Massen, enthaltend

a) walrige D spersionen von Polyacryl aten bzw.
Acryl at - Copol yner en

b) nichtioni sche Cellul oseether aus der von

Hydr oxyet hyl -, Hydroxyl et hyl - met hyl -,

Hydr oxypr opyl - met hyl - und Hydr oxypropyl cel | ul ose
gebi | deten Gruppe mt Viskositéaten nach
Brookfield in 2 % ger walriger Losung bei 20°C
von m ndestens 3000, insbesondere m ndestens 5000
nPas

sow e gegebenenfal ls

c) ubliche Zusatze wie Pignente, Netzmttel,

Wei chmacher (Extender), Entschauner,
Dispergierhilfsmttel sow e Konservierungs- und
Al terungsschutzmittel, dadurch gekennzei chnet,
dalR man di esen Fugendi cht ungsnmassen

ni chti oni schen Cel | ul oseether in einer Menge von
0,4 bis 6,0, insbesondere 0,6 bis 5,0 Gew. -%
bezogen auf den Feststoffgehalt der Di spersion,
zuset zt . "

Der einzi ge unabhangi ge Anspruch 1 des Hilfsantrages

| aut et :

"1.

Verfahren zur Herstellung von
Fugendi cht ungsmassen durch M schen von

a) walrigen D spersionen von Polyacrylaten bzw.
Acryl at - Copol yner en

b) nichtionischen Cellul oseethern aus der von
Hydr oxyet hyl -, Hydroxyl et hyl - et hyl -,

Hydr oxypr opyl - met hyl - und Hydr oxypropyl cel | ul ose
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gebi | deten Gruppe mt Viskositéaten nach
Brookfield in 2 % ger walriger Losung bei 20°C
von m ndestens 3000, insbesondere m ndestens 5000
nPas,

sow e gegebenenfalls
c) ublichen Zusatzen wie Pignmente, Netzmttel
Wei chmacher (Extender), Entschauner,
Dispergierhilfsmttel sow e Konservierungs- und
Al terungsschutzmttel ."

Der Beschwer def ihrer hat zur Neuheit des

Ver f ahrensanspruchs 2 des Hauptantrages i mwesentlichen
vor getragen, dal di eser das Zusetzen des Cel |l ul oseet hers
b) zur Fugendi chtungsmasse auf Basis der waRrigen

Acryl at-Dispersion a) als Verfahrensschritt fordere,
wahrend gemal3 der Druckschrift (6) der Cellul oseether b)
und das Acryl at-Pol ynere a) trocken gem scht und dann
mt Wasser versetzt wirden, um di e Fugendi chtungsnasse
zu erzeugen. Dieser Anspruch sei imLichte der

O fenbarung di eser Druckschrift auszul egen, so dal sich
i m Anspruch noglicherwei se enthaltene Unstinm gkeiten
dadurch zwangl os aufkl arten. Aus di esem G unde sei der
CGegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages von der
Druckschrift (6) abgegrenzt.

GemalR Ver fahrensanspruch 1 des ersten Hil fsantrages
wirden die Cellul oseether b) und die walrige Acryl at -
Di spersion a) zur Herstellung der Fugendi chtungsnmassen
gem scht. Di ese VerfahrensmalBnahne sei in allen

Bei spi el en ursprunglich of fenbart und unterschei de den
beansprucht en Gegenstand von der Druckschrift (6), die
ei ne M schung der trockenen Konponenten vornehme, der
zur Herstellung der Fugendi chtungsmassen anschli efl3end
Wasser zugegeben wer de.
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Der Beschwerdegegner hat zur Neuheit des

Ver f ahr ensanspruchs 2 des Hauptantrages i mwesentlichen
vor getragen, dal} di eser nicht von der Druckschrift (6)
abgegrenzt sei, sondern weiterhin von i hr vorweggenomen
werde. I n seinem Kennzei chen schrei be er nicht einen

ei genst andi gen Verfahrensschritt des Zusetzens fest,
sondern definiere lediglich die Mengenverhal t ni sse der

i m Qober begri ff angegebenen Konponenten. Dies ergebe sich
aus der Beschrei bung des Streitpatents. D eser

Ver f ahr ensanspruch betreffe aul3erdem ein Verfahren zum
Abdi chten von Fugen und kein Verfahren zur Herstellung
von Fugendi cht ungsmassen, weswegen ei ne bestimte

Her st el | ungsmalRnahnme al s Kennzei chen hi er keinen Sinn
ergebe. Daruber hinaus sei auch der Wirtlaut des
Anspruchs dahi ngehend unstimm g, dal der Cell ul oseet her
b) der Fugendi chtungsmasse, wel che jedoch bereits diese
Cel | ul oseet her enthalte, zugesetzt werde.

Der Beschwer degegner hat die urspringliche O fenbarung
der neuen VerfahrensmaBnahnme des M schens der
Konponenten a) und b) in Anspruch 1 des ersten

H | f santrages angegriffen. D ese Verfahrensmal3nahne
stell e ei ne unzul &ssi ge Veral | genei nerung der

O fenbarung der urspringlichen Beispiele dar, da das
M schen vom Fest st of fgehalt der walri gen Di spersionen
und von der Art des Fullstoffes abhange. Daher gehe

di ese Anderung iber den Inhalt der urspringlichen
Annel dung hi naus und verletze Artikel 123 (2) EPU
AuBerdem ver| ei he di e VerfahrensnmalBnahne des M schens
dem Ver f ahrensanspruch des ersten Hil fsantrages keine
Neuheit gegenuber der Druckschrift (6), da diese die
Zugabe von Wasser zu einer trockenen M schung der
Konponenten a) und b) of fenbare. Nach der Zugabe ei nes
Teil s des Wassers entstehe eine waldri ge Acryl at -

Di spersion, die dann weiter gem scht werde; dies
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ent spreche dann der anspruchsgenméf3en Verfahrenswei se.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent in ge&ndertem

Unfang mt den in der mindlichen Verhandl ung vom

11. April 2000 eingereichten Ansprichen 1 und 2 genmafl}
Haupt - oder erstem Hi |l fsantrag aufrechtzuerhalten.

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

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

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

1174.D

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Di e geltenden Anspriche 1 und 2 entsprechen den
urspringlichen und erteilten Ansprichen 1 und 8, mt dem
ei nzi gen Unterschied, dalR die auf Beschichtungsnmassen
gerichtete Ausfuhrungsform di eser Anspriche gestrichen
ist und lediglich die auf Fugendi chtungsmassen
gerichtete Ausfuhrungsform aufrechterhalten wird. Diese
Ei nschr ankung auf eine von zwei urspringlich genannten

gl eichwertigen Alternativen geht Uber den Inhalt der
Anmel dung in ihrer eingereichten Fassung ni cht hinaus.

D ese Abanderung der erteilten Anspriche beschrankt den
beansprucht en Gegenstand, wodurch der Schut zbereich des
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Streitpatents imVergleich zur erteilten Fassung nicht
erweitert wrd.

Der geltende Anspruchssatz erfdllt denzufolge alle
Vor ausset zungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

D e Kammer hat kei ne Veranl assung von der Beurteilung
der Ausf Uhrbarkeit des beanspruchten Verfahrens durch
di e Ei nspruchsabteil ung abzuwei chen. Da i m
Beschwer dever f ahren mangel nde Ausf Uhr barkeit durch
unzur ei chende O fenbarung der Erfindung nicht geltend
gemacht wurde, eribrigen sich weitere Ausfihrungen

hi er zu.

Ausl egung des Inhalts des Anspruchs 2

I mvorliegenden Fall ist die zutreffende Ausl egung des
Ver f ahr ensanspruchs 2 i m Beschwerdeverfahren strittig.
Der Beschwer def ihrer und der Beschwerdegegner haben
gegensat zl i che Auffassungen zu der Frage vertreten, ob
di eser Anspruch das Zusetzen des Cellul oseethers b) als
ei genst andi gen Verfahrensschritt fordert. Es ist daher
von ent schei dender Bedeutung, zuerst den Gegenstand

di eses Anspruches festzustellen, bevor die Kanrer Uuber
dessen Neuheit befinden kann.

Der Verfahrensanspruch 2 betrifft ein Verfahren zum

Abdi chten von Fugen mttels Massen, die walrige Acryl at-
Di spersionen a) und anspruchsgenald ndher bestinme

ni chtioni sche Cel | ul oseether b) enthalten. Di e Menge der
Konponente b) betragt anspruchsgenmald 0,4 bis 6,0 Gew. -%
bezogen auf den Feststoffgehalt der Dispersion. Dies
sind die Fakten und insoweit besteht im
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Beschwer deverfahren auch kein Streit zw schen den
Part ei en.

Der Beschwerdef ihrer hat indessen geltend genmacht, die
Angabe i m Kennzei chen di eses Verfahrensanspruches, dald
"man di esen Fugendi cht ungsmassen ni chti oni sche

Cel | ul oseether in einer Menge von....zusetzt", stelle
ei nen Verfahrensschritt bei der Herstellung der
Fugendi cht ungsmassen dar. Fol glich schrei be dieser
Anspruch di e ei genstandi ge Verfahrensnmal3nahne mt der
spezi fischen Rei henfol ge vor, den Cellul oseether b) den
Fugendi cht ungsmassen auf Basis der walrigen Acryl at -

Di spersion a) zuzusetzen.

D ese Lesart des Anspruchs 2 steht jedoch iminneren

W derspruch zu seinemweiteren Merkmal, |aut wel chem der
Cel I ul oseether bereits in der Fugendi chtungsmasse
enthalten ist, so dall der Cellul oseether schwerlich der
Masse zugesetzt werden kann. Des weiteren betrifft

di eser Verfahrensanspruch kein Verfahren zur Herstellung
von Fugendi chtungsmassen, sondern ein einstufiges
Ver f ahren zum Abdi cht en von Fugen, dessen Kennzei chnung
durch eine spezifische Herstel |l ungsmalinahne kei nen Sinn
ergi bt.

Nachdem aus di esen G unden di e Lesart des Beschwerde-
fahrers zu wesentlichen Unstinmm gkeiten i m Anspruch 2
fuhrt, bestehen ernsthafte Zweifel an deren Richtigkeit
i nsoweit di eser Anspruch die Verfahrensmal3nahnme des
Zuset zens des Cel | ul oseet hers zur Fugendi cht ungsmasse
al s ei genstandi ges Merkmal unfassen soll.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern i st
imFalle von Zwei fel n Gber die zutreffende Bedeutung
eines Merkmals in einem Anspruch eines erteilten Patents
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di e Beschrei bung zur Ausl egung der Patentanspriche mt
heranzuzi ehen, wenn es darum geht, den Inhalt eines
Anspruchs objektiv festzustellen, umdie Neuheit und das
Nahel i egen sei nes Gegenstandes beurteilen zu kdnnen
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,
3. Auflage, 1999, Kapitel Il, B.4.; insbesondere

Ent schei dung T 16/87, ABI. EPA 1992, 212, Punkt 6 der
Ent schei dungsgr inde). | nfol gedessen geht auch der

Ei nwand des Beschwer def Uhrers fehl, der Anspruch 2 sei
nicht imLichte der Beschrei bung sondern der
Druckschrift (6) auszul egen.

I mvorliegenden Fall ist daher die Beschrei bung des
Streitpatents zur Ausl egung des Anspruchs 2

heranzuzi ehen, umdi e zutreffende Bedeutung dessen
kennzei chnenden Merknmals festzustellen. In dem

ent sprechenden Abschnitt der Streitpatentschrift wrd
auf Seite 2, Zeile 55 bis Seite 3, Zeile 1 darauf

verw esen, dald gemalR der Erfindung "di e nichtionischen
Cel I ul oseether...in einer Menge von... enthalten" sind.
Damt | egt die Beschrei bung unzwei deutig fest, dalR der
Cel I ul oseether in einer bestimten Menge in der
Fugendi cht ungsmasse enthalten ist und folglich das
kennzei chnende Merkmal des Anspruchs 2 lediglich eine
Mengenangabe des Cel | ul oseethers in der
Fugendi cht ungsmasse darstellt. D e weitergehende Lesart
des Beschwerdef uhrers, das kennzei chnende Merkma
bedeut e hi ngegen di e ei genst andi ge VerfahrensmalRnahne
des Zusetzens des Cel | ul oseet hers zur
Fugendi cht ungsmasse, wird somt durch die Beschreibung
des Streitpatents w derl egt.

D e Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daf imLichte
der Beschrei bung der Anspruch 2 in sei nem Kennzei chen
I ediglich die Menge des Cel |l ul oseethers in der
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Fugendi cht ungsmasse festschrei bt und dessen objektiv
festzustel | ender Inhalt nicht Uber die in Punkt 4.2 oben
angegebenen techni schen Merkmal e hi nausgeht.

Neuhei t

Nachdem der Gegenstand des Verfahrensanspruch 2 und die
darin enthal tenen Merkmal e festgestellt worden sind, ist
dessen Neuheit im H nblick auf den Stand der Technik in
Form der Druckschrift (6) zu untersuchen.

D ese Druckschrift offenbart ein Verfahren zum Abdi chten
von Fugen mttels Massen (Anspruch 5; Spalte 1, Zeilen
39 bis 44), in dem als Fugendi chtungsmasse ei ne walri ge
Di spersion von Acryl at- Copol ynmeren und den Cel | ul ose-

et hern Hydroxyet hyl - oder Hydroxypropyl cel | ul ose

ei ngesetzt wird (Anspruch 1). Diese Cellul oseet her

wei sen eine Viskositat von bis zu 8000 nPas in 2 % ger
Losung bei 25°C auf (Anspruch 1), beispiel sweise von
4000 nmPas (Spalte 3, Zeilen 55 und 56), welche

not wendi ger wei se ober hal b der anspruchsgenméalRen

Unt ergrenze von m ndestens 3000 nPas bei 20°C liegt. Das
Gew chtsverhal tnis des Cel |l ul oseethers zum Acryl at -

Copol ynmer betréagt bis zu 1:40 (Anspruch 1; Spalte 2,
Zeilen 6 und 7), das einer Menge von 2,5 Gew. -%

Cel | ul oseet her, bezogen auf das Acryl at- Copol ynmer und
damt auf den Feststoffgehalt der Di spersion,

entspricht. Dieser Ofenbarungsgehalt der Druckschrift
(6) ist vom Beschwerdef threr in der mindlichen

Ver handl ung vor der Kammer auch nicht bestritten worden.

Fol glich offenbart diese Druckschrift bereits jenes
Ver f ahren zum Abdi chten von Fugen mt allen seinen

t echni schen Merkmal en, das vom Streitpatent erneut

beansprucht wird.
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D e Kammer konmt aus den oben angefihrten G inden zu dem
Schl u3, dal die Druckschrift (6) den Cegenstand des
Anspruch 2 des Haupt antrages neuhei tsschadlich

vor wegni nmt .

Da Uber einen Antrag nur als Ganzes zu entschei den ist,
war auf den weiteren unabhéangi gen Anspruch 1 nicht
wei t er ei nzugehen.

Der Hauptantrag des Beschwerdefihrers ist folglich wegen
mangel nder Neuheit gemaR Artikel 52 (1) und 54 EPU nicht
gewahr bar .

Hi | fsantrag

6.

1174.D

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Di e Anspriche 1 und 2 sind auf ein Verfahren zur

Her st el l ung von Fugendi cht ungsmassen gerichtet, wel che
ihrerseits ihre Stutze in den urspringlichen Ansprichen
2 und 4 finden. Die Herstellung der Fugendi chtungsmassen
durch di e VerfahrensmafBnahnme des M schens der wafRrigen
Acryl at - Di spersion a) und der nichtionischen

Cel I ul oseether b) ist in jedemder funf urspringlichen
Bei spiele offenbart (Seite 6, Zeilen 2 und 3, Seite 7,
Zeilen 7 bis 9 und 23 bis 25, Seite 8, Zeilen 13 und 14
sowe Seite 9, Zeilen 14 und 15). Nachdem al |l e Bei spiele
ausnahnsl os die Herstell ung der Fugendi cht ungsmassen
durch M schen der Komponenten a) und b) vornehnen, i st

di ese VerfahrensmalRinahme unm ttel bar und unzwei deutig
al s fuar die patentgenmalRen Fugendi chtungsnmassen al |l genein
gel tende Herstel |l ungswei se aus den urspringlichen

Unt erl agen zu ent nehnen.

Der Beschwer gegner hat ei ngewandt, dal diese
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Ver f ahr ensmal3nahnme ei ne unzul &ssi ge Veral | genei nerung
der urspringlichen Beispiele darstelle, denn das M schen
hdnge vom Feststoffgehalt der walRrigen Di spersion und
von der Art des Fullstoffs ab. Indessen handelt es sich
bei der VerfahrensmafBnahnme des M schens um eine reine
Tatigkeit, fur welche die stofflichen Merkmal e der zu
ver mi schenden Konponenten bedeutungsl os sind. Somt ist
der M schvorgang al s sol cher unabh&angi g von in den

Bei spi el en angegebenen i ndivi duel | en stofflichen

Mer kmal en der ei nzel nen Konponenten, w e des

Feststof fgehal ts oder der Fiullstoffart, so dal diese
Ver f ahr ensmal3nahnme i m Gegensatz zum Vor bri ngen des
Beschwer degegner | osgel 6st von weiteren Angaben in den
Bei spi el en als all genein anzuwendende Verfahrenswei se
aus den urspriunglichen Unterl agen hervorgeht.

D e Kammer konmt daher zu dem Schl u3, dal3 der geltende
Anspruchssat z kei ne techni schen Merknmal e enthalt, die
der Fachmann nicht eindeutig und unmttel bar aus der
Anmel dung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
entninm, so dalR jener alle Voraussetzungen des
Artikels 123 (2) EPU erfullt.

Das Streitpatent in seiner erteilten Fassung unfalte den
Stof fanspruch 2, der auf Fugendi chtungsmassen per se
gerichtet war, wahrend der geltende Anspruchssatz ein
Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Verbot der
Erwei t erung des Schut zberei ches i m Ei nspruchsverfahren
gemal Artikel 123 (3) EPU steht di esem Kat egori ewechsel
ni cht entgegen, da der Schutzbereich des geltenden
Anspruchssat zes nichts unfal3t, was nicht schon durch den
erteilten Anspruch 2 geschitzt gewesen ist. Nachdem ein
Patent, in demein Stoff per se beansprucht wird,

absol uten Schutz fur diesen Stoff gewahrt, hat der
erteilte Stoffanspruch 2 neben den Fugendi cht ungsmassen
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al s solchen damt auch jegliches Verfahren zu deren

Her st el l ung geschitzt, wahrend der Schutz der geltenden
Anspriuche auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren und
dessen unmttel bar hergestellte Fugendi chtungsmassen
beschr &nkt i st.

D e Kammer sieht aus diesen G inden die Erfordernisse
des Artikels 123 (3) EPU durch die Anderung der

Kat egorie in den geltenden Ansprichen nicht verletzt.
D esem Schl uf3 hat der Beschwer degegner auch nicht

wi der sprochen

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Der Beschwer degegner hat die Ausfuhrbarkeit des
beanspruchten Herstellungsverfahrens wegen
unzur ei chender O fenbarung der Erfindung im

Beschwer deverfahren nicht angegriffen. Nachdem die
Kanmer auch kei ne Veranl assung sieht, von sich aus
dessen Ausfuhrbarkeit in Zweifel zu ziehen, eribrigen
sich weitere Ausfihrungen hierzu.

Neuhei t

Die Druckschrift (6) offenbart die Herstellung der
Fugendi cht ungsmassen durch M schen ei ner trockenen

M schung (Anspruch 1, Spalte 4, Zeile 67) aus Acryl at-
Copol ynmer a) und Cel | ul oseether b) mt Wasser. Dieses
Her stel | ungsverfahren wird auch in Anspruch 5
beschrieben. In der beispielhaften Ausfihrung der
Beschrei bung wird i mei nzel nen angegeben, das Acryl at -
Copol yner a) trocken mt dem Cell ul oseether b) zu

m schen (Spalte 3, Zeilen 53 bis 55) und diese trockene
M schung dann mt WAsser zu versetzen. Hi ngegen wird im
beanspruchten Verfahren die Herstellung der
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Fugendi cht ungsmassen durch M schen ei ner walrigen

Di spersion des Acryl at-Copol yners a), die bereits das
Wasser beinhaltet, mt dem Cellul oseether b)

vor genommen.

Auf grund di eser grundsatzlich anderen Vorgehenswei se
unt er schei det sich das Herstellungsverfahren des
Anspruchs 1 von dem der Druckschrift (6).

Der Beschwer degegner hat dengegentber vorgetragen, die
Ver f ahr ensmalRnahnme des M schens grenze den

Ver f ahrensanspruch 1 nicht von der Druckschrift (6) ab,
da nach der Zugabe eines Teils des Wassers zu der
trockenen M schung der Konmponenten a) und b) eine
walri ge Acryl at-Di spersion entstehe, die anschlielR3end
weiter gem scht werde; dies entspreche dann der
anspruchsgenméafRen Verfahrenswei se.

D eser Ei nwand m Bdeutet indessen das in dieser
Druckschrift of fenbarte Herstellungsverfahren,

beschrei bt es doch das weitere M schen der entstehenden
Di spersion mt Wasser als M schungskonponente, wahrend
anspruchsgemall der Cel | ul oseether b) die

M schungskonponente darstellt. Aus diesen G inden vernmag
das Vorbringen des Beschwerdegegner die Kammer nicht zu
Uber zeugen.

D e Kammer konm daher zu dem Schl uf3, dalR der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hilfsantrages durch die

ent gegengehal t ene Druckschrift (6) nicht
neuhei t sschadl i ch vorwegegenonmen wird und damt den
Erforderni ssen der Artikel 52 (1) und 54 EPU geniigt.

D ese Schl uf3f ol gerung gilt zwangsl aufi g auch fir den
Cegenstand des abhangi gen Anspruchs 2, da di eser eine
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engere Ausgestaltung des Herstellungsverfahrens im
Unf ange des Anspruch 1 betrifft.

Zur tickver wei sung (Artikel 111 EPU)

Da das Streitpatent in seiner vormaligen Fassung von der
Ei nspruchsabtei |l ung ei nzi g wegen nangel nder Neuheit

wi derrufen worden ist, die Kanmer indessen die Neuheit
des Gegenstandes der i m Beschwerdeverfahren geanderten
Anspriche 1 in 2 gemal3 Hilfsantrag festgestellt hat, war
di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben. G ei chwohl hat
di e Kanmer kei ne Entschei dung in der ganzen

Angel egenheit gefallt, da die Einspruchsabteilung zu

wei teren Fragen der Patentierbarkeit des

Streitgegenst andes, insbesondere der erfinderischen

Tati gkeit, keine beschwerdefahi ge Entschei dung getroffen
hat. Hierzu steht eine abschliellende Prifung der ersten
| nstanz noch aus. Die Kanmer halt es daher nicht far
angezei gt, an deren Statt diese Fragen zu entschei den,
um auch di esbeziglich den Parteien das Recht auf eine
Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter

di esen Urst anden verwei st di e Kanmer in Austbung i hrer
Bef ugni sse gemaR Artikel 111 (1) EPU di e Angel egenheit
zur weiteren Entschei dung an die erste Instanz zurlck.
Durch di ese Zurickverwei sung wird weder dem Beschwer de-
f dhrer noch dem Beschwer degegner di e Mglichkeit
eroffnet, vor der ersten Instanz auf bereits von der
Kanmer entschi edene Fragen erneut zuridckzukonmen, da die
Ei nspruchsabt ei | ung bei unverandertem Tat bestand an di e
rechtliche Beurteilung durch die Kanmer gemal3 Arti kel
111 (2) EPU gebunden i st.

Ent schei dungsf or nel

1174.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Die Sache wird zur weiteren Entschei dung auf Basis der
Anspriche 1 und 2 des ersten Hil fsantrages, eingereicht
in der nundlichen Verhandl ung am 11. April 2000, an die
erste Instanz zurickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin J. Jonk
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