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Sachverhalt und Antréage

0843.D

Di e vorliegende am 15. Juni 1998 ei ngegangene Beschwerde
richtet sich gegen die Entscheidung der Prifungs-
abteilung vom 9. April 1998, mt der die europai sche

Pat ent annel dung Nr. 95 890 076. 3, angenel det am

7. April 1995 unter Beanspruchung einer AT Prioritat vom
14. April 1994 und veroffentlicht unter der

Nr. O 677 548, zuriuckgew esen wurde.

D e Beschwerdegebihr wurde am 12. Juni 1998 entrichtet;
die schriftliche Beschwerdebegrindung ist am
10. August 1998 ei ngegangen.

D e angefocht ene Entschei dung beruht auf den
urspringlichen Anspriuchen 1 bis 29, deren unabhangi ge
Anspriche 1 und 29 we folgt |auteten:

" 1. Kaut schukm schung fir den Laufstreifen eines

Rei fens auf der Basis zum ndest eines Polyners A aus der
G uppe der Honopol ynere und zum ndest eines Polyners B
aus der G uppe der Copol ynere basi erend auf konjugiertem
Di en und aromati scher Vinyl verbi ndung, enthaltend
feinverteilte, gefallte Kieselséaure als Fullmaterial
gegebenenfal | s Ru3 und ferner Wi chmacher, dadurch
gekennzei chnet, dall i m Wei chmacheranteil zum ndest ein
Wei chmacher aus der G uppe der Tieftenperatur-

Wei chmacher vom Estertyp enthalten ist."

" 29. Rei fen, dessen Laufstreifen zum ndest zum Tei
aus ei ner vul kani si erten Kautschukm schung nach ei ner
der Anspriche 1 bis 28 besteht.™

Die weiteren Anspriuche 2 bis 28 waren vom Anspruch 1
abhéngi g.
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D e angefochtene Entscheidung stellte fest, dalR der
Cegenst and der Annel dung nicht erfinderisch sei, weil es
nahel i ege, die Haftung auf Schnee und Eis der in

D1: EP- A-0 501 277

of f enbart en ki esel sauregefillten Gunm m schungen durch
Zusatz der zu dem gl ei chen Zweck aus

D2: EP- A-0 524 164

far ruBgefillte Gumm m schungen bekannten Triglycerid-
Wei chmacher zu ver bessern.

Wahrend der nundlichen Verhandl ung am 8. Mirz 2001

rei chte di e Beschwerdef Ghrerin Anspruchsfassungen eines
Haupt antrags (25 Anspriche) und eines 1. Hilfsantrags
(14 Anspriche, imfolgenden "Hilfsantrag" genannt) ein,
die jene funf Anspruchsfassungen ersetzen, die mt der
Beschwer debegr tindung vorgel egt und i m Bescheid des
Berichterstatters vom 13. Okt ober 2001 wegen VerstodlRen
gegen di e Bestimungen der Artikeln 84 und 123 (2) EPU
beanst andet wurden. Ein in der nundlichen Verhandl ung
zunéchst ebenfalls eingereichter 2. Hlfsantrag wurde im
Ver | auf e der Verhandl ung w eder zurickgezogen

i) Di e unabhéangi gen Anspriche 1 und 25 des
Haupt antrags | auten wie fol gt:

" 1. Kaut schukm schung fur den Laufstreifen
ei nes Reifens auf der Basis zum ndest eines

Pol ymers A in einem Anteil von 20 bis 80

Gew chtsteil en ausgewédhlt aus Nat ur kaut schuk,
synt heti schem Pol yi sopren und But adi enkaut schuk
mt einemVinylanteil < 30 %
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und zum ndest eines Polyners B in einem Ant ei
von 80 bis 20 Gew chtsteil en ausgewahlt aus der
G uppe der Copol ynere basi erend auf konjugiertem
Di en und aromati scher Vi nyl ver bi ndung,
enthaltend ferner fein verteilte gefallte

Ki esel sdure in einem Anteil von 5 bis 100

Gewi chtsteilen als Fullmaterial in Konbination
mt einem Silankupplungsmttel in einem Antei
von 0,2 bis 10 Gew chtsteilen,

ent hal t end gegebenenfal |l s Rul}

und ent hal tend Wei chmacher in einem Anteil von
10 bis 60 Gew chtsteilen,

wobei sé&ntliche Gew chtsteile auf 100 Gew chts-
teil e Kautschuk in der M schung bezogen sind,
dadur ch gekennzei chnet,

dass i m Wi chmacheranteil zum ndest ein

Wei chmacher aus der G uppe der Wei chmacher vom
Estertyp enthalten ist,

dessen Anteil 3 bis 35 Gewichtsteile, bezogen auf
100 Gew chtsteil e Kautschuk in der M schung,
betragt."

" 25. Rei fen, dessen Laufstreifen zum ndest zum
Teil aus einer vul kani si erten Kautschukm schung
nach ei nem der Anspriche 1 bis 24 besteht."

Di e Anspriuche 2 bis 24 des Hauptantrags sind von
Anspruch 1 abhéngi g.

Anspruch 1 des Hi |l fsantrags unterschei det sich
von Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch die

ei ngeschranktere Definition des Wi chmachers, die
| aut et :

"dadur ch gekennzei chnet,
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dass i m Wi chmacheranteil zum ndest ein

Wei chmacher vom Estertyp enthalten ist,

wel cher ausgewahlt ist aus den natdrlichen
Triglyceriden von Fettsauren pflanzlichen oder
tierischen Usprungs mt einer Jodzahl > 80 und

dessen Anteil....

Der unabhéngi ge Anspruch 14 des Hil fsantrags
ent spricht dem unabhangi gen Anspruch 25 des
Haupt ant r ags.

Di e Anspriche 2 bis 13 des Hilfsantrags sind von
Anspruch 1 abhangi g.

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte imschriftlichen
und mindl i chen Verfahren i mwesentlichen, dalR es

annel dungsgenald bezuglich der Verbesserung der Haftung
auf Schnee und Eis zu einem synergistischen Effekt

zwi schen der Verwendung von Kiesel sdaure als Ful |l stoff
und dem Zusatz von Wei chmachern vom Estertyp komre. Dies
erschlieRe sich aus den experinentellen Daten in der
Annmel dung sowi e den mt der Beschwerdebegrindung neu

ei ngerei chten und in der ntindlichen Verhandl ung
erganzten Vergl ei chsver suchen.

D eser Effekt kdnne weder aus D1, noch aus D2 oder einer
Konbi nati on di eser Entgegenhal tungen abgel eitet werden

| nsbesondere kénne der Fachmann D1 nicht entnehnen, dal3
di e Verwendung von Ki esel sdure einen gunstigen Einflul}
auf die Haftung auf Schnee habe, weil die in Tabelle 5
von D1 (Vergleich der Versuche N und |I) angegebene

Er hdhung der Schneehaftung insignifikant sei und im

St reuungsberei ch der Messungen |iege; dieser Urstand sei
dem Fachmann ei nerseits an sich bekannt, anderseits sei
er auch bel egt durch den Wert der Schnee-Traktion von
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nur 101 % (gegentber dem 100 % Wert fur den
rugef il lten, esterweichmacher-freien "Vergleich 1") far
den der Lehre von D1 entsprechenden "Vergleich 3" in der
wahrend der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Tabel l e. Schon aus di esem G und habe der Fachmann kei nen
Anl a3, sich von einer Konbination der in D1 und D2
getrof f enen MaBnahnen, ndnlich der genei nsanen

Ver wendung von Ki esel saure-Ful I stoff und von

Est erwei chmachern, eine Verbesserung der

W nt er ei genschaften von Kaut schukm schungen f ur

Rei fenl aufstreifen zu erwarten, die Uber die in D2 durch
den Zusatz des Esterwei chmachers Rapso6l dokunentierte
Ver besserung hi nausgehe.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und die Erteilung ei nes
Pat ents auf der G undl age der Anspriche 1 bis 25 des
Haupt antrags oder der Anspriuche 1 bis 14 des

Hi | f santrags, beide eingereicht in der niundlichen
Ver handl ung.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

0843.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Artikel 123 (2) und 84 EPU

Anspruch 1 des Hauptantrags

Di eser Anspruch konbiniert die Merkmal e des
urspriunglichen Anspruchs 1 mt den Merknal en

f ol gender wurspriinglicher Anspriiche:

- Anspruch 2: Mengen an Wi chmacher und Wei chmacher
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vom Estertyp,
- Anspruch 17: Mengen der Polynere A und B
- Anspruch 18: Definition des Polyners A
- Anspruch 25: Menge an Ki esel saure,
- Anspruch 26: Silankupplungsmttel,
- Anspruch 27: Menge an Sil ankupplungsmittel.

Dar iber hinaus wurde in Anspruch 1 die urspriungliche
Definition "Wichnmacher aus der G uppe der

Ti ef t enper at ur - Wei chmacher vom Estertyp” durch die
Definition "Wichmacher aus der G uppe der

Wei chmacher vom Estertyp" ersetzt.

Di ese Anderung ist nach Artikel 123 (2) EPU zul assi g,
da die Begriffe "Esterwei chmacher” und "Wi chmacher
vom Estertyp” ohne die Erganzung "Tieftenperatur-" in
der urspringlichen Annel dung nehrmal s verwendet

wer den, so dal3 die urspriingliche Ofenbarung nicht
auf den Begriff Tieftenperaturwei chmacher vom
Estertyp ei ngeschréankt ist (cf. Anspriche 2 bis 4, 7,
10, 16; Seite 2, Zeilen 20 bis 22, Zeilen 29 bis 32,
Zeilen 34 bis 36; Seite 3, Zeilen 9 bis 11; Seite 3,
Zeilen 23 bis 28, Zeilen 36 bis 37; Seite 6, Zeilen 4
bis 8, Seite 7, Zeilen 1 bis 4).

Anspruch 1 des Hilfsantrags

Das gegenuber dem Anspruch 1 des Hauptantrags ei nzige
zusat zl i che Merkmal di eses Anspruchs, namich dalR der
Wei chnmacher "ausgewdhlt ist aus den natirlichen
Triglyceriden von Fettsauren pflanzlichen oder
tierischen U sprungs mt einer Jodzahl > 80", stitzt
sich auf die Ofenbarung des urspringlichen

Anspruchs 4.
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Di e Anspriche 1 des Hauptantrags und des Hil fsantrags
erfdllen somt die Bedingungen des Artikels 123 (2)
EPU.

Ebenso genigen di e genannten Anspriche auch dem
Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPU.

St and der Techni k

Ent gegenhal t ung D1

Nach den Anspruchen 1, 7, 9 und 11 betrifft diese
Ent gegenhal t ung ei ne ki esel sdure- und gegebenenfal I s
auch rufBhal ti ge, schwefel vul kani si erbare

Kaut schukm schung auf Basi s ei nes Copol yneren aus
konj ugi ertem Di en und ei ner vinylaromati schen

Ver bi ndung, gegebenenfalls in Abm schung mt

Di enel ast oneren, w e Nat ur kaut schuk, Pol yi sopren und
Pol ybut adi en, die sich zur Herstellung von
Laufstreifen fir Reifen eignet.

Genmal3 Seite 4, Zeilen 28 bis 31 und 54 bis 57 kbdnnen
der M schung Wi chmacher zugegeben werden, wobei die
M schungen gendald den Bei spielen (Seiten 6 und 9,
Tabellen 1 und 3) ein aromati sches A enthalten

Tabelle 5 auf Seite 11 gibt fur die Versuchsm schung
I, die als Fullstoff zu 100% Ki esel sdure enthalt und
die - bis auf den fehl enden Esterwei chmacher - den
Spezi fi kati onen gemalR vorli egendem Anspruch 1 (Haupt -
und Hi Il fsantrag) entspricht (cf. D1, Seite 6,

Tabelle 1) einen Wert der Haftung auf Schnee von

104 % an, gegenuber dem Vergl ei chswert von 100 % f ar
di e Vergl eichsm schung N, die als Fullstoff zu 100 %
Ru3 ent hal t.
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Ent gegenhal t ung D2

Cenmald Beispiel 2 dieser Entgegenhaltung wird eine

ruldver st ar kt e Kaut schukm schung aus Nat ur kaut schuk
und Styrol - But adi en- Kaut schuk, die eine

Wei chnmacher m schung aus aromati schem M neral 61 mt
Rapsol anteilen (einem Triglycerid von Fettsauren)

enthalt (cf. D2, Seite 5, Tabelle 1), zu einem

Rei f enl auf strei fen verarbeitet.

Tabelle 2 auf Seite 5 zeigt inter alia die
Uber | egenheit einer sol chen Laufstreifenn schung
gegentber einer Vergleichsm schung genal3 Bei spiel 1,
di e al s Wei chmacher nur aromati sches M neral 6l
enthalt, in Bezug auf die Traktion auf Schnee
(Verbesserung von 100 % auf 113 % und die Brenskraft
auf Eis (Verbesserung von 100 % auf 109 % .

Neuhei t

Di e Neuheit der CGegenstdande der Anspriche 1 von
Haupt- und Hi | fsantrag i st gegeben, gegeniber D1,
wei | dort kei ne Kaut schukm schungen of fenbart sind,
di e Wei chmacher vom Estertyp enthal ten, und gegenuber
D2, weil dort ein H nweis auf die Verwendung von

Ki esel sdure als Fullstoff fehlt.

Erfinderi sche Tatigkeit

Nachst | i egender Stand der Technik

D1 kann al s néchstliegender Stand der Technik
angesehen werden, weil diese Entgegenhaltung, we die

vor |l i egende Annel dung, ki esel sauregefillte
Kaut schukm schungen fur Laufstreifen von Kfz-Reifen
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beschrei bt, die u. a. eine gute Haftung auf Schnee
auf wei sen.

Techni sche Auf gabe

Di e von der vorliegenden Annel dung zu | 6sende Auf gabe
best eht darin, Kautschukm schungen bereitzustellen,
deren Haftung auf Schnee und Ei s gegeniber den

M schungen genald D1 weiter verbessert ist.

Beanspruchte Ldsungen der techni schen Aufgabe

D ese Aufgabe soll gemél3 Anspruch 1 des Hauptantrags
durch di e Bei m schung von Wi chnmachern vom Estertyp,
di e gemal3 Anspruch 1 des Hil fsantrags noch n&her
spezifiziert sind, erreicht werden.

Erfol g der beanspruchten LOsung

Aus den Testergebni ssen in der urspringlichen
Beschrei bung kann abgel eitet werden, dal3 die
beanspruchten Losungen, d. i. die Beimschung von
Wei chnmachern vom Estertyp, darunter des dem

Hi | f santrag entsprechenden natirlichen Fettséaure-
triglycerids Rapsol, die vorliegende technische

Auf gabe tatséchlich | 6sen. Konkret zeigt ein

Vergl eich der dort referierten Beispiel paare

Test bei spi el / Ver gl ei chsbei spiel, dall der Zusatz der
Est erwei chmacher Raps6l (Beispielpaare 1 und 2) bzw
Tri et hyl engl ycol di hexanoat (Beispiel paar 3) zu den
getesteten ki esel sduregefullten Laufstreifen-

M schungen in allen Fallen zu einer Verbesserung der
Wntertauglichkeit (Schnee- und Ei straktion, Brensen
auf Schnee) der so ausgestatteten Reifen fiUhrt, ohne
dalR deshal b di e NalRBei genschaften und der
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Rol | wi der st and beei ntréachti gt wirden (cf. Seiten 8
bis 10, Tabellen 1, 2 und 3).

Nahel i egen

Di e Beurteilung des Nahel i egens der annel dungsgenil3en
Lésung hangt davon ab, ob sich der Fachmann von einer
Zum schung ei nes Esterwei chmachers, insbesondere von
Rapsdl, zu den in D1 offenbarten ki esel sauregefullten

Kaut schukm schungen eine - wie in D2 fiar ruR3gefillte
Kaut schukm schungen of fenbarte - Verbesserung der
Wntertauglichkeit erwarten wirde.

Nach Auffassung der Kammrer ist diese Frage zu

bej ahen, da die Wrkungswei se ei nes Wi chmachers in
Kaut schukm schungen Uberw egend auf eine Interaktion
zwi schen di esem und der Kaut schukkomponente

zur ickzuf dhren ist (cf. Dr. W Hof mann, Kautschuk-
Technol ogi e, Gentner Verlag Stuttgart, 1980,

Seiten 352 bis 353, Punkt 5.5.1). Somt spielt es fur
die Ubertragbarkeit der Lehre von D2 auf die

O fenbarung von D1 kei ne wesentliche Rolle, dal dort
di e Verwendung von Raps6l nur in Zusanmenhang mt
konventi onel | en, ruR3gefillten Kautschukm schungen
beschrieben ist, widhrend sich Dl auf ki esel séaure-
gef ll I te Kaut schukm schungen bezi eht.

Di e Beschwerdefihrerin hat geltend genacht, dal3 der
Fachmann deshal b kei nen Anl a3 zu ei ner Konbi nati on
der Lehren von D1 und D2 habe, weil er sich von den
in D1 of fenbarten ki esel sauregeflllten Kautschuk-

m schungen, wi e sie auch annel dungsgenéal3 verwendet
werden, prinzipiell keine gute Wntertauglichkeit
hatte erwarten koénnen. Dies fol gere aus der dem
Fachmann bekannten hdheren Steifigkeit von
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ki esel sauregeftullten im Vergleich zu ruR3gefullten
Kaut schukm schungen, die zwangsl aufig zu schl echterer
Haf t ung auf Schnee f Uhren misse.

Di ese Feststellung der Beschwerdef dhrerin steht

all erdings imWderspruch zu der in Tabelle 5 von D1
of f enbarten 4% gen Ver besserung der Haftung auf
Schnee fur die kiesel sduregefullte Mschung I im
Vergl ei ch zur rufR3gefdllten M schung N (cf. Punkt 3.1
supra).

Di esen Wderspruch halt die Beschwerdefidhrerin far
nur schei nbar existent, weil ihrer Minung nach eine
4% ge Verbesserung insignifikant sei und i mBereich
der Testtol eranzen |iege.

Da di e Beschwerdef ihrerin di ese Feststellung nicht
durch Vorl age von Resul taten ei ner Nacharbei tung der
gemald D1 durchgef Ghrten Tests oder von entsprechenden
Dokunment en substantiierte und da di e beschwerde-

f hrende Annel derin grundséatzlich die Beweislast fur
von i hr behauptete, von der expliziten O fenbarung
abwei chende I nterpretationen ei ner Entgegenhal tung zu
tragen hat, nuf3 diese Feststellung far die
Interpretation von D1 auler acht gel assen werden.

Di ese Schl ul3fol gerung gilt ungeachtet des im

f ol genden Punkt 5.5.9 referierten Testergebni sses

ei ner ki esel saduregefillten, esterwei chmacher-freien
Kaut schukm schung ("Vergleich 3"), die bezuglich der
Art der Bestandteile ihrer Rezeptur D1l entspricht,
wei|l die dort getestete M schung in vielen Punkten,
sowohl in qualitativer, als auch in quantitativer

Hi nsi cht von der Rezeptur der M schung | genal3
Tabell e 1 der D1 abweicht, so dall ein fairer
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Ver gl ei ch di eser M schungen nicht nbglich ist.
Dar tber hi naus fehl en auch Angaben zur Vergl ei ch-
barkeit der jeweils verwendeten MeRnet hoden der
Schneehaf t ung.

Al's Fol ge der in vorstehendem Punkt 5.5.3 erwdhnten
Behaupt ung der Beschwerdef dhrerin ei ner fehlenden
Wntertauglichkeit der in D1 offenbarten

Kaut schukm schungen betrachtete di ese die

Ent gegenhal tung D2 al s dem Gegenstand der Annel dung
naherl i egende O f enbar ung.

Al l erdi ngs mul3 der Gegenstand von Anspruch 1 (Haupt-
und Hi | fsantrag) auch in diesem Fall als naheliegend
gelten, weil sich der Fachmann i mH nblick auf die in
D1 of fenbarte Verbesserung der Schneehaftung

ki esel sauregef tl | ter Kaut schukm schungen (cf.

Punkt 5.5.4 supra) vom Ersatz der in D2 verwendeten
Ru3f il  ung durch di e Ki esel sdurefillung gemald D1 ei ne
wei tere Verbesserung di eser Eigenschaft erwarten
mufdt e.

Di e Beschwerdefuhrerin hat weiters geltend genacht,
dall der Fachmann sich aufgrund der O fenbarungen von
D1 und D2 kei nesfalls das annel dungsgenmal3 erreichte
synergi sti sche Ausmald der Verbesserung der Haftung
auf Schnee und Eis erwarten konnte und hat zum Bel eg
daf ir in der mindlichen Verhandl ung fol gende
zusat zl i chen experinmentel |l en Resultate vorgel egt:
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Mischung Erfindung Vergleich 1 Vergleich 2 Vergleich 3
"Silica+Raps" "RuR" "RuR+Raps" | "Silica+Raps"

Susp.-SBR 25 25 25 25
Emuls.-SBR 45 45 45 45
Butadien-R 30 30 30 30
RufR N121 10 85 85 10
Kiesels. VN3 70 -- -- 70
aromat. Ol 31 45 40 36
Rapsol 5 - 5 5
Silan X50S(+Ruf) 12.5 - - 12.5
Schwefel 15 15 15 15
Vulk-beschl. CBS 1.5 1.6 1.6 1.5
Vulk-beschl. DPG 2.0 -- -- 2.0
Reifeneigenschaften

Schneetraktion 128 100 113 101

Di e Beschwerdefihrerin folgerte aus dem erheblich

uber der

“Vergl eiche 2 und 3"
| i egendem Schneetrakti onswert der
Mer kmal skonbi nation (128%,

Sunme der

Schneetrakti onswerte fur
(d.

di e

. 113 %+ 101 %= 114 %

beanspr ucht en
dalR in unerwarteter Wi se

ei ne Synergi e zw schen Ki esel sdure und Rapso

auftrete.

Ungeacht et
Argunent ati on der
prinzipiellen Ginden nicht beigetreten werden,

i hrer

eventuel | en Korrektheit,

kann di eser
Beschwer def Uhreri n schon aus

wei |

das Ausnald ei nes Effektes (hier Schneetraktion), der

das Ergebnis einer an sich naheliegenden MaRnahme

i st,

den nahel i egenden Char akter

di eser

MaRnahme

ni cht verandern und di esel be MaRnahnme fol glich nicht

"ni cht - nahel i egend”

machen kann (cf.

T 0551/89 vom
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20. Marz 1990 und T 0882/94 vom 7. August 1997).

Di e beanspruchten Losungen der techni schen Aufgabe
gemall Anspruch 1 des Hauptantrags (i. e. Beim schung
von (beliebigen) Wichmchern vom Estertyp) und genal
Anspruch 1 des Hilfsantrags (i. e. Bei m schung
spezieller Fettsauretriglycerid-Wichnmacher, we

z. B. Raps6l) erschliefRen sich fir den Fachmann som t
i n nahel i egender Wi se aus den O f enbarungen von D1
und D2.

Di e Gegenst ande der Anspriche 1 des Haupt- und

Hi | fsantrags erfullen daher nicht das in Artikel 56
EPU aufgestellte Erfordernis einer erfinderischen
Tati gkei t.

Da Antréage als Ganzes zu beurteilen sind, erubrigt
sich imvorliegenden Fall eine Priufung der

Cegenst ande der weiteren Anspriche des Haupt- und
Hi | f santrags.

Weder der Hauptantrag noch der Hilfsantrag sind somt
gewahr bar .

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

0843.D
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