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Sachverhalt und Antréage

2096.D

Di e européi sche Patentannel dung Nr. 93 117 818.0 wurde
am 3. Novenber 1993 eingereicht und als EP-A-0 598 282
veroffentlicht. Mt der am 23. Dezenber 1997 zur Post
gegebenen Ent schei dung wur de di ese Annel dung von der
Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickgew esen. Der Entschei dung | ag
Anspruch 1 gemal3 Ei ngabe vom 28. Januar 1997 mt

f ol gender Fassung zu G unde:

"Verwendung von in Wasser und organi schen Lésungsmitteln
bzw. Losungsm ttel gem schen | dslichen

Met hyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet hern ( MHEHPC)
und/ oder Met hyl hydr oxypropyl cel | ul oseet hern (MVHPC), bei
denen der durchschnittliche Gesantsubstitutionsgrad (DS)
durch Met hyl gruppen bei 1,6 bis 2,5 und der nol are
Gesant substitutionsgrad (MsS) durch Hydroxypropyl gruppen,
bei <0,7 liegt, als Verdunstungsverzdgerer bzw.

Verdi cker in Abbeizerfornulierungen.™

D e Entschei dung war auf fol gendem Stand der Techni k
gest Ut zt :

D1 Research Disclosure, Bd. 273, Nr. 056, 10. Januar
1987, Ensworth, GB

D2 US-A-4 458 068

D3 WO A-85/00 373

Zur Begrundung wurde i mwesentlichen fol gendes
ausgef Ohrt.

a) Das eingefugte Merkmal, nach dem "der nol are
Gesant substitutionsgrad (Ms) durch
Hydr oxypr opyl gruppen bei <0.7 liegt", habe keine
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Basis in den ursprunglichen Unterlagen (Artikel
123 (2) EPU). Dieser behebbare Mangel sei aber nicht
der Gund fur die Zurickwei sung.

D e Verwendung von Methyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl -
cel |l ul oseethern (MHEHPC) sei zwar neu, beruhe jedoch
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Al's
nachstli egender Stand der Techni k wurde die

Ver wendung von Met hyl hydr oxyet hyl cel | ul ose und

Met hyl hydr oxypropyl cel | ul ose als Verdicker in

Abbei zerfornmul i erungen gemalR D1 oder D3 angesehen. In
di esem Zusanmenhang ent spreche das Ver gl ei chsbei spi el
5 der Streitannel dung ei nem Produkt nach D1, das

ni cht nur ein hohes sondern auch ein gleichbl ei bendes
Vi skosi tatsni veau zeige. Da somt dengegentuber nicht
bel egt sei, dalR MHEHPC ei n besserer Verdicker in
Abbei zerformul i erungen als Met hyl hydr oxyet hyl -
cel | ul ose oder Met hyl hydr oxypropyl cel | ul ose sei,

best ehe dengegentber | ediglich die Aufgabe, weitere
Cel I ul oseether als Verdicker in

Abbei zerformul i erungen zu verwenden. Aus D2 sei es
daher nahel i egend, di e beanspruchten MHEHPC zur

Losung ei nzuset zen.

Cegen di ese Entscheidung hat die Annel derin

(Beschwer def Ghrerin) am 23. Februar 1998 Beschwer de

ei ngel egt und gleichzeitig di e BeschwerdegeblUhr

entrichtet. D e Beschwerdebegrindung ist am 22. Apri

1998 ei ngegangen. Mt der Beschwerdebegrindung wurden

geanderte Anspriuche 1 und 2 als einziger Antrag

ei ngerei cht.
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Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Verwendung von in Wasser und organi schen Lésungsnmitteln
bzw. Loésungsm ttel gem schen | 6slichen

Met hyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet hern ( VHEHPC)
bei denen der durchschnittliche Gesantsubstitutionsgrad
(DS) durch Methyl gruppen bei 1,6 bis 2,5 und der nolare
Gesant substitutionsgrad (Ms) durch Hydroxyet hyl gruppen
und Hydr oxypropyl gruppen bei <0,7 liegt, als

Ver dunst ungsver zogerer bzw. Verdicker in

Abbei zerformul i erungen.”

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhangig.

D e Begrindung der Beschwerde kann wi e fol gt
zusamengef aldit wer den

Nachst|i egender Stand der Techni k sei genal3 der

angegri ffenen Entschei dung di e Verwendung von

Met hyl hydr oxyet hyl cel | ul ose und Met hyl hydr oxypr opyl -
cellul ose als Verdicker in Abbeizerformulierungen.
Dengegeniuber habe di e Auf gabe bestanden, einen Verdi cker
i n Abbei zerfornmulierungen zur Verfigung zu stellen, der
ei ne verbesserte Verdi ckungsw rkung aufwei se und fur
ver schi edene Abbei zerfornuli erungen verwendet werden
kénne. Di ese verbesserte Verdi ckungswi rkung sei durch
di e Beispiele belegt. Die beanspruchte LOsung sei durch
den nachgew esenen Stand der Techni k nicht nahegel egt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Patenterteil ung auf
Basi s des einzigen Antrages.
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Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. Di e Anderungen des Anspruchs 1 betreffen die

Beschr dankung auf Met hyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl -

cel | ul oseethern (MHEHPC), bei denen der nol are

Gesant substitutionsgrad (Ms) durch Hydroxyet hyl gruppen
und Hydr oxypropyl gruppen, bei <0,7 liegt. Die Basis fur
di ese Anderungen ergi bt sich aus den urspringlichen
Unterl agen, Anspriche 1 und 2 in Verbindung mt der
Beschrei bung Seite 6, Zeilen 20 bis 25. Di e Anderungen
i mAnspruch 2 sind durch den urspringlichen Anspruch 4
gest it zt . Di ese Anderungen r&aunen di e Beanstandungen des
Zur ickwei sungsbeschl usses nach Artikel 123 (2) EPU aus
und sind damt zul &ssig.

Neuhei t

3. Di e Neuheit des beanspruchten Gegenstandes wurde von der
Pruf ungsabt eilung nicht in Zweifel gezogen. Di e Kammer
si eht keinen Gund, von dieser Auffassung abzuwei chen.

Nachstl i egender Stand der Technik

4. D e Beschwerdefihrerin ist ebenso wi e die Prifungs-
abteil ung der Meinung, dafl als nachstliegender Stand der
Techni k di e Verwendung von Met hyl hydr oxyet hyl cel | ul ose
und Met hyl hydr oxypropyl cel | ul ose als Verdi cker in
Abbei zerformul i erungen anzusehen sei (siehe Seite 2 der
Beschrei bung). D eser Sachverhalt wird durch die

2096.D
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Dokumente D1 und D3 verdeutlicht, von denen die
angegri ffene Entschei dung ausgeht.

D1 beschrei bt Methyl hydroxypropyl cel I ul ose al s Verdi cker
i n Abbei zerfornulierungen, die eine

Hydr oxypr opoxysubstituti on von 21 bis 35 % und ei ne

Met hoxysubstitution von 14 bis 35 %aufweist. Die

Unr echung der Prozentzahlen ergibt fur DS Werte von 1.1
bis 3,2 und fur M5 Werte von 0.8 bis 1.9 (vgl. Cul mna
der Firma Henkel, 1980, Abb. 5.2). Eine

Abbei zerformuli erung auf Basis 0.5 bis 5 Gewichtsteilen
Met hyl hydr oxypropyl cel | ul ose, 2 Gewi chtsteil en eines
aromati schen Losungsmttels, 1 Gewi chtsteil N Methyl-2-
pyrrolidone und 0.3 Gewi chtsteilen Methanol liefert

Vi skositaten von nehr als 5000 cps.

D3 beschrei bt Met hyl hydr oxypr opyl cel | ul ose al s Verdi cker

i n Abbei zerfornulierungen, ohne dalR Werte fir den
Substitutionsgrad durch Methyl gruppen (DS) oder

Hydr oxypr opyl gruppen (MS) angegeben sind. D3 zielt

darauf ab, den Abbei zvorgang i nsbesondere bei

Aut ol acki erungen besonders effektiv und kostenginstig zu
gestal ten, wobei Viskositaten von 2000 bis 6000 cps
erreicht werden (siehe Seite 3, Zeilen 4 bis 13, Seite 6,
Zeilen 20 bis 23).

Die Streitannel dung zielt darauf ab,

Met hyl hydr oxyal kyl cel | ul oseet her al s Verdi cker bzw.

Ver dunst ungsver zogerer fur verschi edene

Abbei zerformul i erungen zur Verfigung zu stellen, die bei
gegenuber dem Stand der Techni k niedrigen

CGesant substi tutionsgraden gute verdi ckende Ei genschaften
i n vorzugswei se net hanol frei en Formuli erungen ergeben
(Beschrei bung, Seite 4, Zeilen 13 bis 20).
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4.4 Nach st andi ger Rechtsprechung kommt es bei der Wahl des
nachstl i egenden Standes der Techni k darauf an, dal seine
Losung auf den gl ei chen Zweck bzw. di esel be Wrkung w e
di e beanspruchte Erfindung gerichtet ist, wobei die
strukturellen und funktionellen Unterschiede zum
beansprucht en Gegenstand ndglichst klein sind
(Recht sprechung der Beschwer dekamrern des EPA,

4. Auflage 2001, 1.D.3.1).

4.5 Aus der vorstehenden Anal yse wird deutlich, dal D1 und
D3 zwar eine Reihe von Merkmal en mit der beanspruchten
Ver wendung genei nsam haben, dal jedoch nur in Dl hohe
Vi skositaten (gute Verdi ckungswi rkung) angestrebt sind
und hi erbei auch der Substitutionsgrad der Cell ol ose
erwdhnt ist. Daher ist D1 als né&chstliegend anzusehen.

Auf gabe und Ldsung

5. Nach Auffassung der Prifungsabteilung fehlten
experinentel |l e Bewei se daf ir, dall Met hyl hydr oxyet hyl -
hydr oxypr opyl cel | ul oseet her bessere Verdi cker als
Met hyl hydr oxyet hyl cel | ul oseet her und
Met hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet her sei en.

5.1 I n den Annel dungsbei spi el en sind die Viskositaten
handel subl i cher (Vergl eichsbeispiele 1 bis 5) und
er fi ndungsgenméald verwendeter Cellul oseether (Beispiele 10
bis 12) in einem Anteil von jeweils 2 Gew.-%in
ver schi edenen Losungsmittel n bestimt worden. Der
Met hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet her gemald
Ver gl ei chsbei spiel 5 weist einen durchschnittlichen
Gesant substitutionsgrad (DS) durch Methyl gruppen von
2.14 und einen nolaren Gesant substitutionsgrad (M)
durch Hydr oxypropyl gruppen von 1.04 auf. Damt fallt er

2096.D
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unter die Definition von D1 (siehe Punkt 4.1) und kann
al s Vergl ei ch gegentuber D1 herangezogen werden. Hi ervon
geht auch di e angegriffene Entschei dung aus. Ferner
zei gt das Vergl ei chsbeispiel 5 von den bekannten

Cel lul oseethern 1 bis 5 in den untersuchten

Abbei zerfornmul i erungen die beste, d. h. eine

gl ei chbl ei bend hohe Verdi ckungsw rkung in

ver schi edenarti gen Abbei zerformnulierungen. D e
Auf f assung der Prafungsabteil ung, dalR die Beispiele und
Ver gl ei chsbei spi el e kei nen objektiven Vergleich mt dem
nachstl i egenden Stand der Technik (D1) erlauben, trifft

aus den vorstehenden Erwadgungen nicht zu.

5.2 Aus den Beispielen 12 bis 14 der Tabelle 1 der
Annel dungsunt erl agen ergi bt sich nun, dal das
anspruchsgemall verwendet e MHEHPC zu ei ner hohen
Ver di ckungswi rkung fudhrt, deren niedrigste Viskositéat
fur alle untersuchten sechs Abbei zerformnulierungen be
Uber 43990 MPa.s liegt (Cellul oseether 12). Die hochste
Vi skositat genal3 Vergl ei chsbei spiel 5 betréagt
dengegenuber nur 42660 MPa.s und ist damt deutlich
geringer als die niedrigste Viskositat der
erfindungsgenald verwendeten Produkte 10 bis 12.
Vergl eicht man ferner die Viskositaten innerhalb des
gl ei chen Abbei zersystens, so ist die verbesserte
Ver di ckungswi rkung noch ausgepréagter. So weisen die
Met hyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet her 12 bis 14
gegenuber dem bekannten Cel | ul oseeether 5 in santlich
unt ersuchten Abbei zerformnulierungen eine jeweils um
m ndestens 3000 MP.s hohere Viskositat auf. Von
Bedeutung ist, dall di ese hohe Verdi ckungsw rkung in
al l en untersuchten sechs Abbei zerfornmulierungen
wei t gehend konstant bl ei bt. Di ese Verbesserung zei gt
si ch auch gegenuber anderen

2096.D
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Met hyl hydr oxypropyl cel | ul oseet hern der Beispiele 6 bis
11, die nicht in D1 beschrieben sind.

Ei ne weitere verbesserte Verdi ckungsw rkung ergi bt sich,
wenn im Vergleich zu Beispiel 12, der DS- und Ms-Cehalt
erniedrigt wird, wie durch die Beispiele 13 und 14
verdeutlicht ist. Daher ist auch die Auffassung der

Pr uf ungsabt ei | ung, daf di e Auswahl der Werte fur M5 und
DS mt keinem bestinmmten Vorteil verbunden ist,

unbegr indet .

Nach Uberzeugung der Kammer ergi bt sich hieraus, daB die
anspruchsgemall verwendet en Cel | ul oseet her zu ei ner

ver besserten Verdi ckungswi rkung i n Abbei zer -
formul i erungen als Mt hyl hydr oxypropyl cel | ul oseet her
nach D1 f dhren.

I m Hi nblick darauf kann das der Erfindung zu G unde

| i egende Probl em gegeniber D1 darin gesehen werden,

Cel | ul oseverdi cker fur Abbeizerformulierungen

auf zufi nden, die eine verbesserte Verdi ckungsw rkung,

d. h. eine hoheres Viskositatsniveau |iefern, das bei
ver schi edenarti gen Abbei zerformnulierungen weitgehend
konst ant bl ei bt (ebenso Beschrei bung, Seite 4, Zeilen 13
bis 20 und Seite 2, Zeilen 4 bis 8).

Di e Losung di eser Aufgabe besteht darin, als Verdicker
Met hyl hydr oxyet hyl hydr oxypr opyl cel | ul oseet her (VHEHPC)
zu verwenden, bei denen der durchschnittliche

Gesant substitutionsgrad (DS) durch Methyl gruppen bei 1,6
bis 2,5 und der nolare Gesantsubstitutionsgrad (M)
durch Hydroxyet hyl gruppen und Hydr oxypr opyl gr uppen bei
<0,7 liegt (Anspruch 1).
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Nahel i egen

6.2

2096.D

Es bl ei bt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann
ausgehend von der Verwendung von Met hyl hydr oxypr opyl -
cel l ul oseether nach D1 und mt der Aufgabe konfrontiert,
Cel | ul oseverdi cker fur Abbeizerformulierungen

auf zufi nden, die eine verbesserte Verdi ckungsw rkung

auf wei sen und fur verschi edene Abbei zerformnulierungen
verwendet werden konnen, auf G und der vorhandenen
Dokunent e i n nahel i egender Wi se zu der beanspruchten
Ver wendung gekonmen war e.

Nach der Lehre von D1 ist es wesentlich, dal3 die

Met hyl hydr oxypr opyl cel | ul ose ei nen

Hydr oxypr opoxysubstitution von 21 bis 35 % (DS = 1.1 bis
3,2) und eine Methoxysubstitution von 14 bis 35 % (M5 =
0.8 - 1.9) aufweist. Dengenéld sind Methyl hydroxyet hyl -
hydr oxypr opyl cel | ul oseet her (VHEHPC), di e neben

Hydr oxypr opyl gruppen auch Hydroxyet hyl gruppen aufwei sen,
in D1 Uberhaupt nicht beschrieben und als Verdicker
nicht in Betracht gezogen. Ferner |iegt der beanspruchte
nol are Gesant substitutionsgrad (MsS) durch

Hydr oxyet hyl gr uppen und Hydr oxypropyl gruppen des

ver wendet en MHEHPC gemél3 Streitannel dung mt <O0,7

ni edriger als der Hydroxypropyl substitutionsgrad der

Met hyl hydr oxypropyl cel | ul ose von D1. Damt gibt D1 far
sich keinerlei Anregung fur den Einsatz von MHEHPC mt
dem beansprucht en, niedrigeren nolaren

CGesant substitutionsgrad (Ms5) als Verdicker in

Abbei zerformul i erungen.

Kei nes der anderen oben zitierten Dokunente zieht eine
Konmbi nati on von MHEHPCs nmit den beanspruchten
Substitutionsgraden zur Verbesserung der
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Ver di ckungswi rkung fidr verschi edenartige

Abbei zerfornmul i erungen i n Erwdgung, so dall auch eine
Konbi nati on ei nes oder nehrerer dieser Dokumente mt D1
ni cht in naheliegender Wi se zum beanspruchten
CGegenstand fiuhrt.

Da D3, wi e vorstehend unter Punkt 4.2 dargel egt, keine
H nwei se fir den Einsatz von MHEHPCs noch fir deren
nol aren Gesant substitutionsgrad (DS) und (MS) liefert,
gi bt auch D3 keine Anregung, die Lehre von Dl in

Ri chtung auf die Erfindung abzuandern.

In D2 sind ternare Methyl hydroxyet hyl hydr oxypropyl -

cel | ul oseet her beschri eben, bei denen der
durchschnittliche Methoxysubstitutionsgrad bei etwa 0.9
bis 2,1, der nolare Substitutionsgrad durch

Hydr oxyet hyl gruppen bei etwa 0.2 bis 0.5 und der nolare
Substitutionsgrad durch Hydroxypropyl gruppen bei etwa
0.08 bis 0.4 liegt (Anspruch 1). Von den bei spiel haft
auf gef thrten Cel | ul osem schethern in D2 fallen nur die
Zusanmenset zungen der Proben A und C unter den geltenden
Anspruch 1 (Tabelle I1).

D2 zielt jedoch darauf ab, die Flockungspunkte des

Cel l ul oseethers, d.h. die Tenperatur, bei der er beim
Erhitzen in seiner wassrigen Loésung unl 6slich wird und
di e Unkehrfl ockungspunkte, d. h. die Tenperatur, bei der
sich der Cellul oseether bei m Abkihl en w eder aufl dst, so
zu beeinflussen, dall di e Fl ockungspunkte niedrig sind
und der Tenperaturbereich zw schen Fl ockungspunkt und
Unkehr f | ockungspunkt kl ein gehalten wird (Spalte 1
Zeilen 51 bis 57 und Spalte 3, Zeilen 1 bis 3). Sol che
Cel | ul oseet her dienen als Schutzkol | oide in
Suspensi onspol yneri sati onen (Spalte 1, Zeilen 39 bis 45).
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D e Verwendung al s Schutzkolloid in Suspensions-

pol ymeri sati onen hat jedoch keinerlei BerUhrungspunkte
mt dem Probl em der verbesserten Verdi ckungswi rkung bei
der Verwendung von Cel | ul oseethern in

Abbei zerfornmul i erungen. Somit erhalt der Fachmann aus D2
kei ne Anregung, dalR die in D2 genannten gem schten

Cel I ul oseether zu ei nem verbesserten Verdi ckungsef f ekt

i m Si nne der Aufgabenstellung beitragen kénnten, so dald
er keine Veranlassung hat, die Cellul oseether von D2 in
Abbei zerformul i erungen geméald D1 ei nzuset zen.

Dar aus ergi bt sich, dall ausgehend von D1 di e L6sung des
t echni schen Probl ens sich nicht in naheliegender Wi se
aus dem Stand der Techni k ableiten |afit.

Di e vorstehenden Uberl egungen gelten in gleicher Wise,
wenn von D3 al s nachstli egendem St and der Techni k
ausgegangen wird (vgl. Punkt 6.1 und 6.2.4).

Aus den obengenannten G iunden kommt di e Kamrer zu dem
Schl u3, dalR der beanspruchte Gegenstand auf einer
erfinderischen Tatigkeit in Sinne von Artikel 56 EPU
ber uht .
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird an die Priafungsabteilung mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent auf Basis der
Anspriche 1 und 2, eingereicht mt Schreiben vom
22. April 1998, und einer noch anzupassenden
Beschrei bung zu erteilen.
D e Ceschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:
C. Eickhoff R E. Teschemacher
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