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

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

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

ENTSCHEI DUNG
vom 1. Okt ober 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0666/97 - 3.3.3

Anmel denumer : 88201108. 3
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0295736

| PC: C08J 5/ 12
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Haftmtte

Pat ent i nhaber:
Met al | gesel | schaft Aktiengesel | schaft

Ei nsprechender:
(1) Lord Corporation
(1'l') Henkel Konmanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort:

Re[evante Recht snor nen
EPU Art. 123(2),(3)

Schl agwor t :

"Erwei terung uUber die urspringliche Ofenbarung (ja -
Haupt antrag) "

"Erwei terung des Schut zberei chs durch Streichung des
unzul &ssigen Merkmals (nein - Hilfsantrag)"

Zitierte Entschei dungen
G 0001/93, T 0205/83, T 038388, T 0284/94

EPA Form 3030 10. 93



Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



Européaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0666/97 - 3.3.3

Beschwer def threr:
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Beschwer degegner :
(Ei nsprechender 1)

Vertreter:

Beschwer degegner :
(Ei nsprechender 11)

Vertreter:

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekammer 3. 3.3
vom 1. Cktober 1999

Met al | gesel | schaft Akti engesel |l schaft
Bockenhei ner Landstrale 73 - 77
60325 Frankufrt am Main

ALLEMAGNE

Lord Corporation

200 West Grandvi ew Boul evard
Erie, PA 16514-00-38
ETATS-UNI S D AMERI QUE

Dunl op, Brian Kenneth Charles
c/ o Wnne-Jones, Lainé & Janes
22 Rodney Road

Chel t enham

d oucestershire G 50 1J3J
ROYAUME- UNI

Henkel

Kommandi t gesel | schaft auf Aktien
TFP/ Pat ent abt ei | ung

40191 Dissel dor f

ALLENVAGNE

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am

30. April 1997 zur Post gegeben wurde und
mt der das européische Patent Nr. 0 295 736
aufgrund des Artikels 102 (1) EPU wi derrufen



wor den i st.

Zusanmenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : P. Kitzmantel
Mtglieder: A Daweritz
A. C. G Lindgvist



- 1- T 0666/ 97

Sachverhalt und Antréage

2546.D

Die Erteilung des européischen Patents Nr. 0 295 736 der
Met al | gesel | schaft AG angenel det am 2. Juni 1988 unter
Beanspruchung einer DE-Prioritat vom 17. Juni 1987,
wurde am 17. August 1994 mt funf Ansprichen

bekannt genacht, deren Anspruch 1 wie folgt lautete:

" 1. Haftm ttel zum Verbi nden von natdrlichen und

synt heti schen El astoneren mt netallischen und

ni chtmetal I i schen Substraten unter Vul kani sati ons-

bedi ngungen auf Basis walriger D spersionen, welches

ei nen organi schen pol yneren Fil nbil dner, eine

aromati sche Pol ynitrosover bi ndung, ei nen Coakti vat or
sowi e ggf. Ubliche haftverbessernde Zuséatze, Fiullstoffe
und Verarbeitungshilfsmttel enthalt, dadurch

gekennzei chnet, dafl die walri ge D spersion

100 Gew. -Teil e ei nes organi schen polyneren Filnbil dners
in Form ei ner walri gen Di spersion von chlorsul foniertem
Pol yet hyl en [ Hervor hebung durch di e Kamrer],

5 bis 100 Gew. -Teil e einer aromati schen

Pol yni t rosover bi ndung,

5 bis 100 Gew. -Teile des aus Diallylacrylamd oder
Phenyl en- bi s- mal ei nsdurei m d best ehenden Coaktivators
Sow e

O bis 200 Gew. -Teil e haftverbessernde Zusatze

enthalt."

Die Anspriche 2 bis 5 betrafen besondere Ausf lhrungs-
formen des Haftmttels gemald Anspruch 1.

Gegen das Patent wurde Ei nspruch erhoben von den Firnen
Lord Corporation (Einsprechende 1) am 16. Mai 1995,



2546.D

- 2 - T 0666/ 97

und Henkel KGaA (Einsprechende Il) am 17. M 1995,

und gestitzt auf die Bestinmungen des Artikels 100 a)
EPU (bei de Ei nsprechende) sowi e auch des Artikels 100 b)
und c) EPU (Einsprechende |) der Wderruf des Patents in
sei nem gesant en Unfang beantragt.

Mt ihrer am8. April 1997 mindlich verkindeten und am
30. April 1997 schriftlich begrindeten Entschei dung

wi derrief die Einspruchsabteilung das Patent mt der
Begr tndung, dall Anspruch 1 der Bestinmung des

Artikels 123 (2) EPU zuwi derlaufe, weil sein Gegenstand
Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Fassung
hi nausgehe.

Di es fol ge aus der Tatsache, dalR die einzige nbgliche
O f enbarungsbasis in den Erstunterlagen fur das Merknal,
dall der organi sche polynere Filnbildner in Form einer
walkri gen Di spersion von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en
ei ngeset zt werde, nam ich das Herstellungsbeispiel 1,
nicht die alleinige Verwendung von chl orsul foni ertem
Pol yet hyl en, sondern nur seine Verwendung in Konbi nation

mt Vinylchlorid/ Vinylidenchlorid/Acryl at-Copol yneri sat
beschrei be. Nach Meinung der Ei nspruchsabteil ung kdnne
das strittige Merkmal wegen seiner techni schen Bedeutung
auch nicht ohne eine Artikel 123 (3) EPU zuwi derl auf ende
Erwei t erung des Schut zunfangs aus dem Anspruch 1
gestrichen werden.

Gegen di ese Entscheidung hat di e Patentinhaberin
(Beschwer def hrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebihr am 18. Juni 1997 Beschwer de ei ngel egt
und am 29. August 1997 di e Beschwer debegr indung
nachgerei cht.
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In der mindlichen Verhandl ung am 1. Oktober 1999 reichte
di e Beschwerdef Uhrerin einen aus den erteilten
Ansprichen 1 bis 4 bestehenden Hauptantrag und ei nen
sich von di esem nur beziglich des Anspruchs 1

unt er schei denden Hilfsantrag ein; die Anderung in
Anspruch 1 des Hilfsantrags betrifft die Wegl assung der
Wrtfol ge "einer waldri gen Di spersion” in dem Merkmal des
erteilten Anspruchs 1:

"... dadurch gekennzei chnet, dal3 die walri ge D spersion
100 Gew. -Teil e eines organi schen polynmeren Fil nbil dners
i n Form ei ner walrigen Di spersion von chlorsul foniertem

Pol yet hylen, ...",

das in Anspruch 1 des Hilfsantrags daher w e fol gt
| aut et :

"... dadurch gekennzei chnet, dall die walri ge D spersion
100 Gew. -Teil e eines organi schen polyneren Fil nbil dners

i n Formvon chl orsul foni ertem Pol yet hyl en,

In ihremschriftlichen Vorbringen und wahrend der
nindl i chen Ver handl ung argunentierte di e Beschwerde-
fUhrerin imwesentlichen we folgt:

Der erteilte Anspruch 1 verletze die Bestinmung des
Artikels 123 (2) EPU deshal b nicht, weil das strittige
Merkmal, d. i. der Einsatz von chlorsulfoniertem

Pol yet hyl en al s al |l ei ni gem pol ynerem Fi | nbi | dner, in den
Erstunterl agen zwar nicht explizit, wohl aber inplizit
of fenbart sei. Dies ergebe sich einerseits aus den
urspriungl i chen Ansprichen 3 und 4, wel che di e Verwendung
von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en al s pol ynmerem

Fi |l nbil dner, allein oder genei nsammt
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Vi nyl chl ori d/ Vi nyl i denchl ori d/ Acryl saur e- Copol yneri sat,
of fenbaren, und anderseits aus Beispiel 1 a), das die
Ver wendung ei ner walrigen Di spersion von chlor-

sul foni ertem Pol yethyl en in Konbi nation mt dem

vor genannt en Copol ynerisat | ehre.

Nach Mei nung der Beschwerdef idhrerin wirde aber der
erteilte Anspruch 1 sel bst dann Artikel 123 (2) EPU
nicht verletzen, wenn die alleinige Verwendung von

chl orsul foni ertem Pol yethylen in den Erstunterl agen

ni cht offenbart wire, weil dieses Merkmal im Sinne der
Ent schei dung G 0001/93 (ABI. EPA 1994, 541) keinen
techni schen Beitrag |leiste, und seine Aufnahne in den
Anspruch 1 lediglich eine Ei nschréankung des urspringlich
beansprucht en Schut zberei chs bew rke.

Di e Beschwerdef dhrerin unterstitzte auch die den
Parteien am 28. Mai 1999 in ei nem Zw schenbeschei d der
Kanmer mitgeteilte vorl aufi ge Mei nung, wonach das
strittige Merkmal wegen sei nes "product-by-process”-
Charakters fir die Produktdefinition des Anspruchs 1
kei ne techni sche Rel evanz habe, weil es amfertigen
Produkt (Haftm ttel di spersion) nicht feststell bar sei.

Ent sprechend stelle die Wglassung bzw. Unformnulierung
des strittigen Merkmals gemald Anspruch 1 des Hil fs-
antrags auch keine im Sinne von Artikel 123 (3) EPU
unzul dssi ge Erweiterung dar.

Di e von den Beschwerdegegneri nnen (Ei nsprechenden)

schriftlich (Beschwerdegegnerin I: Schriftsatze vom
22. Dezenber 1997 und 16. Septenber 1999; Beschwerde-
gegnerin Il: Schriftsatz vom 16. Dezenber 1997) und

wahrend der mindl i chen Verhandl ung vor gebrachten
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Argunente kénnen wi e fol gt zusamrengef alst wer den:

Beispiel 1 des Streitpatents offenbare ein Haftmttel,
das aus ei ner walrigen Di spersion von chlorsulfoniertem
Pol yet hyl en, ei ner Latex-D spersion eines

Vi nyl chl ori d/ Vi nylidenchl ori d/ Acryl séaur e- Copol yneri sats,
Di ni trosobenzol , Phenyl en-bi s-nal ei nsdurei md, Ruf3 und
basi schem Bl ei car bonat best ehe. Daraus konne die

al | ei ni ge Verwendung al s pol ynerer Fil nbil dner einer
walkri gen Di spersion von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en

ni cht abgel eitet werden, auch nicht in Verbindung mt
dem urspringli chen Anspruch 3. Letzterer sehe zwar vor,
dall der polynere Fil nbil dner chlorsulfoniertes

Pol yet hyl en sei, offenbare aber keine walrige Di spersion
di eses Pol yneren.

Da dem strittigen Merkmal techni sche Bedeutung zukomre,
wor auf di e Beschwer def Uhrerin wdhrend des Prifungs-
verfahrens in ihrem Schriftsatz vom 19. Februar 1993
sel bst hi ngew esen habe, kodnne es nicht ohne Verl etzung
von Artikel 123 (2) EPU i m Sinne der Entscheidung

G 0001/93 i m Anspruch ver bl ei ben.

Ebensoweni g kénne das strittige Merknmal aber wegen
sei ner techni schen Rel evanz aus dem Anspruch entfernt
werden, weil dies einer Artikel 123 (3) EPU zuw der-
| auf enden Erweiterung des Schutzunfangs gl ei chkane.

Di e Tatsache, dalR das als polynerer Filnbil dner
verwendet e chl orsul fonierte Pol yethylen in Form ei ner
walri gen Di spersion eingesetzt wrde, sei amfertigen
Haftmttel an der Art der Unhillung der Teilchen, die
aus di eser Phase bestehen, mt D spergiermttel
erkennbar. Deshal b sei di eses Verfahrensnerknal
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ent gegen der i m Zw schenbeschei d der Kammer geaullerten
vor | aufi gen Meinung, auch fur die Produktdefinition
bedeut sam

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zurtckverwei sung der
Sache an die Vorinstanz zur weiteren Entschei dung auf
Basis des in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Haupt antrags oder des gl eichzeitig eingereichten

Hi | f santrags.

Di e Beschwer degegneri nnen beantragten di e Zurickwei sung
der Beschwer de.

Ent schei dungsgr Giinde

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Haupt ant r ag

2.

2.1

2.2
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Artikel 123 (2) EPU

Di ese Bestimmung des EPU sieht vor, daB eine europai sche
Pat ent annmel dung (und ein europdai sches Patent) nicht in
der Wi se gedndert werden darf (durfen), dald ihr
Gegenstand Uber den Inhalt der Anmel dung in der
urspriunglich eingerei chten Fassung hi nausgeht.

Das in Anspruch 1 des Streitpatents befindliche
(strittige) Merkmal, dalR die walrige D spersion des
Haftmttels "100 Gew. - Tei |l e ei nes organi schen pol yneren
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Fil mbil dners in Form einer waldri gen D spersion von

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en" enthéalt (cf. Punkt |
supra), geht aus fol genden G unden uber den Inhalt der
Annel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung

hi naus:

I n Upbereinstinmung nit den Parteien ist festzustellen,
dall das strittige Merkmal in den urspringlichen

Annel deunterl agen nicht explizit offenbart ist. Es

bl ei bt somt zu entscheiden, ob eine inplizite

O f enbarung vorli egt.

Anspruch 1 der urspringlichen Annel dung bezog sich auf
ein Haftmttel auf Basis walriger Dispersionen, die

u. a. einen organi schen polyneren Fil nbil dner enthalten.
Ent gegen der Ansicht der Beschwerdefidhrerin offenbart

di ese Formulierung trotz der Verwendung des Plurals

"Di spersionen” nicht, dal das Haftm ttel eine walrige

Di spersion ei nes polyneren Filnbildners enthalt; denn
einerseits | 4Bt der erwahnte Wirtlaut des Anspruchs 1

ei ne solche Interpretation rein sprachlich nicht zu

wei | der Anspruch die Art der "Di spersionen”

hi nsichtlich i hrer Zusammenset zung ni cht spezifiziert,
und anderseits legitimert sich der erteilte Anspruch 1
i mwesent|ichen aus der O fenbarung des urspringlichen
Anspruchs 2, denrzufolge das Haftmttel aber als "walrige
Di spersion” (Singular!) bezeichnet w rd.

Auch sonst kann dem urspringlichen Anspruch 2 das
strittige Merkmal nicht entnommen werden, wonach ein
Haftmttel, das sel bst eine walrige D spersion
darstellt, unter Verwendung ei ner walrigen Di spersion
ei nes polyneren Filnbildners hergestellt wird. Vielnehr
bezi eht sich Anspruch 2 nur auf die Feststoff-
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zusammenset zung der (fertigen) Haftm ttel - D spersion,
ohne Angaben uUber dessen Herstellung ("Haftmttel...
dadurch gekennzei chnet, dall es eine wal3ri ge Di spersion
ei ner Feststoffzusanmmenset zung i st aus 100 Gew. -Teil en
or gani scher polynerer Filnbildner... etc.").

Da sich der urspringliche Anspruch 3, wonach "der

organi sche Fil nbi |l dner chl orsul foni ertes Pol yet hyl en
ist", auf die Anspriche 1 und 2 rickbezog und weder dort
noch in den dbrigen Annel dungsunterl agen ein genereller
Hi nwei s auf den noglichen Einsatz des pol yneren

Fil mbil dners in Form ei ner walrigen Di spersion enthalten
ist (Beispiel 1 stellt nur eine spezielle Ofenbarung
dar: cf. folgender Punkt 2.2.5), kann auch Anspruch 3
nicht als Basis fur die Ofenbarung der Verwendung von
chl orsul foni ertem Pol yet hyl en in Form ei ner waldri gen

Di spersi on di enen.

Dassel be gilt auch dir die einzige Erwdhnung ei ner

walri gen Di spersion von chl orsul foniertem Pol yethylen in
der urspringlichen Anneldung in Beispiel 1 a) (Seite 15,
| et zter Absatz), da dort (nur) die Verwendung einer

M schung ei ner walRri gen Di spersion von chlorsul foniertem
Pol yethylen mt einer Latex-Di spersion eines

Vi nyl chl ori d/ Vi nylidenchl ori d/ Acryl at - Vopol yneri sats
beschri eben ist. Auch aus ei ner Konbi nation des
Beispiels 1 mt dem vorerwdhnten urspringlichen

Anspruch 3 kann ei ne O fenbarungsbasis fur die alleinige
Verwendung ei ner walri gen Di spersion von chl or-

sul foni ertem Pol yet hyl en, ohne Vi nyl chl ori d/ Vi nyliden-
chl ori d/ Acryl at - Copol yneri sat, nicht gewonnen werden,
weil es, wie in Punkt 2.2.4 supra ausgefthrt, far die
Schl Ussi gkeit einer sol chen Konbi nation ei nes generellen
H nwei ses in der Annel dung auf den Einsatz pol ynerer
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Fi |l nbil dner in walriger D spersion bedurfte. Chne einen
sol chen generellen H nweis kann, imH nblick auf die
strengen Vorrausset zungen fir di e Zul &ssi gkeit einer
Anderung (z. B. T 0383/88 vom 1. Dezenber 1992;

T 0284/ 94 ABI. EPA 1999, 464), ein aus einem
spezi fi schen Ausfuhrungsbei spi el vereinzeltes Merkna

ni cht al s unabhangi g of fenbart angesehen werden.

Anspruch 1 des Hauptantrags geht somt Uber den Inhalt
der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
hi naus.

Da Uber einen Antrag nur als Ganzes entschi eden werden
kann, ist der Hauptantrag somt insgesant wegen

Ni chterfidllung der vom Ei nspruchsgrund genaf

Artikel 100 c) EPU erfaBten Bedi ngung des

Artikels 123 (2) EPU nicht gewdhr bar.

Hi | fsantrag

2.5
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Gemal3 Anspruch 1 des Hilfsantrags enthalt die walrige
Di spersion, aus der das Haftmttel besteht,

100 Gew. -Teil e eines organi schen polyneren Fil nbil dners
"in Formvon chl orsul foniertem Pol yet hyl en"

Di ese Definition basiert auf den O fenbarungsi nhalten
der urspringlichen Anspriche 2 und 3, wonach das
Haftmttel einerseits "eine walrige D spersion einer
Fest st of f zusanmenset zung ... aus 100 Gew. -Teil en

organi scher polynerer Filnbildner, ... (Anspruch 2) und
anderseits "der organische Filnbildner chlorsulfoniertes
Pol yet hyl en ist" (Anspruch 3).

Der Cegenstand des Anspruchs 1 des Hi |l fsantrags geht
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somt nicht Gber den Inhalt der Annel dung in der
urspriunglich eingereichten Fassung hinaus und erfullt
daher di e vom Ei nspruchsgrund gema Artikel 100 c¢) EPU
erfalRte Bedi ngung des Artikels 123 (2) EPU.

Artikel 123 (3) EPU

Di eser Artikel des EPU schreibt vor, daB die

Pat ent anspr iiche des europdéi schen Patents nicht in der

Wi se geandert werden dirfen, dald der Schutzbereich
erweitert wird, wobei nach Artikel 69 EPU der

Schut zberei ch ei nes europai schen Patents in erster Linie
durch den Inhalt der Patentanspriche bestimmt w rd.

Es stellt sich somt die Frage, ob die Wgl assung
gegentber der erteilten Fassung des Anspruchs 1 der
Wrte "einer walrigen Dispersion” zu einer Erweiterung
des Schut zbereichs fihrt, d. h. ob die Anderung bewi rkt,
dall der Schutzbereich des "neuen" Anspruchs 1 CGegen-
stande unfalit, die vomerteilten Anspruch 1

ausgeschl ossen waren.

Anspruch 1 des Streitpatents bezieht sich auf ein
Haftmttel, also ein Produkt, das "auf Basis walriger

Di spersi onen" aufgebaut ist, wobei die walrige

Di spersion einige Bestandteile, darunter "100 Gew.-Teil e
ei nes organi schen polyneren Filnbildners in Form einer
walri gen Di spersion von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en”
ent hal t.

Aus der Tatsache, dall der Gegenstand, fur den genmal}
Anspruch 1 Schutz beansprucht wi rd, ein Produkt ist,
folgt, dalR er nur durch Merkmal e gekennzei chnet werden
kann, die sich i mam Produkt sel bst manifestieren. Das
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hei Bt, daf Mani pul ati onen, die bei der Herstellung des
Produkts/Haftmttels stattfinden, aber nicht zu

Pr odukt mer kmal en fuhren, fir die Definition des
beanspruchten Haftmttels und somt den Schutzbereich
des Anspruchs 1 kei ne Rel evanz haben.

Dies ist eine zwangsl aufi ge Konsequenz der gefestigten
Recht sprechung der Beschwerdekamrern, wonach der
Gegenstand ei nes Product - by-process- Anspruchs sei ne
Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlangt,
sondern nur aus strukturellen Merkmalen (cf. T 0205/83
ABI . EPA 1985, 363).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfdllung der
Forderung des Artikels 123 (3) EPU nuR sonit entschi eden
wer den, ob das weggel assene "product-by-process"-
Merkmal : in Form "einer walrigen Di spersion” technische
Bedeutung fir die Definition des beanspruchten
Haftmttels hat, d. h. ob es ein Produktnerkmal ist.

Nach Mei nung der Kanmmer handelt es sich bei dem

weggel assenen "product - by-process"”-Merkmal um kein
Produkt merkmal , so dal? Anspruch 1 des Hil fsantrags durch
di ese Wegl assung gegenuber demerteilten Anspruch 1
nicht imSinne von Artikel 123 (3) EPU erweitert wurde.

D ese fol gt daraus, dalR die Herstellungswei se des
Haftmttel s unter Verwendung ei ner walri gen Di spersion
von chl orsul foni ertem Pol yet hyl en genméal3 dem erteilten
Anspruch 1 in der fertigen Haftmttel -D spersion keine
far diese Verfahrenswei se charakteristischen Spuren

hi nterl ant.

Fur di ese Schl uldfol gerung i st entschei dend, dal die
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Herstellung des Haftmttels unter Verwendung ei ner
vorgefertigten Dispersion des polyneren Fil nbildners
nicht zu nur fur di ese Vorgangswei se charakteristischen
Pr odukt merkmal en fuhrt. Denn nur in diesem Fall wirde
sich das strittige "product-by-process"-Merkmal zur

unt er schei denden Kennzei chnung des Produkts/Haftmttels
ei gnen, ware al so ein Produkt ner kmal

Zur Wderl egung di eser Schl ul3f ol gerung reicht

ent sprechend di e Feststellung der Beschwerdegegneri nnen
ni cht aus, dall bei N chtverwendung einer vorgefertigten
Di spersion von chl orsul foniertem Pol yet hyl en nicht oder
in anderer Weise nmt Dispergiermttel ungebene Teil chen
des polyneren Fil nbil dners entstehen kénnen.

Die Herstellung von stabilen walrigen D spersionen von
hydr ophobem chl or sul foni ertem Pol yet hyl en erfol gt gemal}
unbestrittenem al | gemei nem Fachwi ssen in aller Rege
durch Enul gi eren ei ner Losung des chl orsul fonierten

Pol yet hyl ens i n ei nem organi schen Losungsmttel in
Wasser in CGegenwart von Dispergierhilfsmtteln und
anschl i eBendes Abdestillieren des organi schen
Losungsmttels (cf. dritter Absatz des Menoranduns der
Rupert-Decl arati on, angefligt dem Schriftsatz der
Beschwer degegnerin | vom 16. Septenber 1999).

Di e sich dabei bil denden dispergierten Teil chen von

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en sind von Ml ekil en des

Di spergiermttel s ungeben, die schon die Stabilisierung
der Enul si ons-Vorstufe bewirkten (cf. vierter Absatz des
genannt en Menor anduns).
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Di ese Struktur, die sich theoretisch anal ytisch

nachwei sen | assen nil3te (ob dies praktisch ndglich ist,
muld hi er nicht entschi eden werden), kann aber nach

Mei nung der Kammer nicht als Beweis fiur die Verwendung
ei ner vorgefertigten waldri gen D spersion von

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en bei der Herstellung einer
Haft m ttel - D spersion dienen, weil dieselbe Struktur
auch dann entstehen nuf3, wenn i) zundchst eine walrige
Haftmttel - Pra-Di spersion hergestellt wird, die alle
Best andtei | e auler dem chl orsul foni erten Pol yet hyl en
enthalt, ii) in der Pr&- D spersion eine L6sung von

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en i n ei nem organi schen
Losungsm ttel emulgiert wird und iii) das Losungsm ttel
destillativ entfernt wird (cf. zweiter Absatz des
genannt en Menoranduns). Auch in diesem Fall nul3 die
zunachst entstehende Enul si on notwendi gerwei se durch ein
oberfl &chenaktives Mttel (D spergiermttel)
stabilisiert werden, so dall nach Entfernung des

or gani schen Losungsmittel s di esel ben Verhal tni sse
beziglich der "D spergiermttel -Urhdl | ung” der

chl orsul foni erten Pol yet hyl en-Tei |l chen vorliegen niissen,
wie wenn die Haftm ttel - Di spersion unter Verwendung

ei ner vorgefertigten waldri gen D spersion von

chl orsul foni ertem Pol yet hyl en hergestellt worden ware.

I n di esem Zusammenhang i st festzustellen, dal das
Streitpatent auf Seite 3, Zeilen 39 bis 43 ausdricklich
auf die Anwesenheit von Dispergiermtteln, die fir die
Herstel l ung ei ner stabilen D spersion ununganglich sind,
hi nwei st .

Was di e von den Beschwer degegneri nnen behauptete anders
ausgebi |l dete "Dispergiermttel hille" umdie Teil chen der
Di spersion betrifft, wenn das chlorsulfonierte
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Pol yet hyl en nicht als vorgefertigte Dispersion

ei ngesetzt wird, so Ubersehen di ese Argunente nicht nur,
dalR fur die Ausbildung einer stabilen Haftmttel -

Di spersion inmer Dispergiermttel zugegen sein nmuf3 (cf.
Punkt 3.5.3 supra), sondern auch, dall genmal3

Beispiel 1 a) des Streitpatents auch die weiteren
Bestandtei |l e (Di nitrosobenzol, Phenyl en-bis-maleinimd,
Ru3, basi sches Bl ei carbonat) als Di spersion eingesetzt
werden (Seite 5, Zeilen 4 bis 6). In der Praxis |iegt
daher, unabhangi g von der Schrittabfol ge wahrend der
Herstel lung des Haftmttels i m Endprodukt, imrer ein

gl ei ches Dispersionsbild vor, aus dem sich nachtraglich
und in Unkenntnis der Zusammensetzung der
Ausgangsnat eri al i en/ Ausgangsdi spersi onen ni cht zw ngend
schlielRen | alt, in welchem Verfahrensschritt das

chl orsul fonierte Pol yethylen in D spersion gebracht

wur de.

3.5.5 Auch das Argunent der Beschwerdegegnerin |1, die genmal
demstrittigen Merknmal hergestellten Haftmttel -
Di spersionen w esen kleinere Teil chen des pol yneren
Fi | mbil dners auf als wenn di eser erst spater dipergiert
wer de, Uberzeugt nicht; es gibt nédmich keinen G und,
ei ne wesentlich unterschiedliche Teil chengrofRe zu
erwarten, je nachdem ob und gegebenenfalls wel che
wei teren dispergierten Teilchen in der walrigen Phase
vorliegen, wenn die Losung des polyneren Filnbildners in
ei nem organi schen Losungsmittel - unter sonst gleichen
Bedi ngungen - zugesetzt wird (cf. Punkt 3.5.3 supra).
Al'l enfal | s dabei auftretende kleine Unterschi ede kdnnen
jedenfalls nicht so spezifisch sein, dalR sie - ohne
Kenntni s der Zusammenset zung der Ausgangs-
mat eri al i en/ Ausgangsdi spersi onen - die nachtréagliche
Feststel lung erl auben, in welchem Verfahrensschritt das

2546.D N
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chl orsul fonierte Polyethylen in Di spersion gebracht
wur de.

I n di esem Zusammenhang i st noch darauf hi nzuwei sen, dal3
aus der Tatsache, dal die urspringlichen Anspriche 2 und
7 das Haftmttel durch seine Feststoffzusammenset zung
kennzei chneten, keinesfalls abgeleitet werden kann, w e
di es di e Beschwerdegegnerin Il tat, dal die Herstellung
der Haftm ttel - Di spersion diesfalls durch Zugabe von
Feststoffen zu ei nem walkri gen Medium erfol gt. Di e Angabe
der Fest st of f zusammenset zung erl aubt vi el nehr nur eine
korrekt nachvol |l zi enbare Mengenbesti nmung der

di spergi erten Bestandteil e.

Di e weitere Behauptung der Beschwerdegegnerinnen, die
pat ent gemalRen Haftmttel konnten nur unter Verwendung

ei ner vorgefertigten D spersion von chlorsul foniertem
Pol yet hyl en hergestellt werden, wurde von den

Beschwer degegneri nnen, die dafur beweispflichtig sind,

ni cht substantiiert und ist daher fur diese Entschei dung
auller acht zu | assen. Di ese Behauptung steht im ubrigen
auch nicht imEi nklang mt der Aussage im zweiten Absatz
des genannten Menoranduns.

Fir die Frage der techni schen Relevanz des strittigen
Mer kmal s ebenso aufRer acht zu | assen sind auch die
wahrend des Prufungsverfahrens (Schriftsatz vom

19. Februar 1993, Seite 2, zweiter und dritter Absatz)
von der damaligen Annel derin vorgebrachten Argunente fir
di e technische Vorteil haftigkeit des Ei nsatzes des

pol ymeren Fil nbildners in Form ei ner waldri gen

Di spersion. Diese Argunente gehen nanlich von der

fal schen Annahnme aus, es handel e sich bei dieser

Vor gangswei se gemal3 dem strittigen Merkmal quasi umein
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Produkt merkmal des hergestellten Haftmttels. Da diese
Annahne fal sch ist, kénnen die betreffenden Argunente
natdrlich auch nicht zur Begrindung einer erfinderischen
Tati gkeit des Produkts/Haftmttel s herangezogen werden,
und zwar unabh&ngi g davon, ob sich dieses strittige

Mer kmal i@ m Anspruch befi ndet oder nicht.

Da demstrittigen Merkmal somt imerteilten Anspruch 1
kei ne techni sche Bedeutung zukonmt , kann es ohne

Ver | et zung der Bestinmung des Artikel 123 (3) EPU daraus
gestrichen werden, wi e dies auch in G 0001/93

(cf. supra, G unde 4) festgestellt wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somt imH nblick auf
Artikel 123 (3) EPU zul assig.

Da Anspruch 1 den Besti mmungen der Absétze (2) und (3)
des Artikels 123 EPU geniigt und die ubrigen Anspriiche 2
bis 4 des Hil fsantrags gegenuber der erteilten Fassung
unver dndert sind, erfillen alle Anspriche des Hilfs-
antrags di ese Erfordernisse des EPU.

Da di e sachliche Prifung der Ei nspriche von der

Ei nspruchsabt ei |l ung noch ni cht abgeschl ossen wurde,
verwei st di e Kanmer di e Angel egenheit entsprechend
Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Entscheidung an die

Vorinstanz zurlck.

Ent schei dungf or nel

Aus di esen Grunden wi rd entschi eden:
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1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entschei dung auf Basis des
i n der mindlichen Verhandl ung ei ngerei chten Hil fsantrags
an di e Vorinstanz zurickverw esen.

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gborgmai er P. Kitzmantel



