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Sachverhalt und Antréage

2503.D

D e Beschwerde richtet sich gegen die Zw schen-

ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung zur

Auf recht er hal tung des européi schen Patents No. 0 564 912
i n geandertem Unf ang.

Cegenstand der angefocht enen Ent schei dung waren

6 gednderte Anspriche gemald Hauptantrag sowie jeweils
5 gednderte Anspriche gemalR dreier Hilfsantrage. Der

ei nzi ge unabhéangi ge Anspruch des Hauptantrages | autete:

"1. Verfahren zur Herstellung von trockenfest und

nalf est ausgeristetem Papi er oder parpieréahnlichem

Mat eri al , dadurch gekennzeichnet, dal3 das Papi er oder
das papi eréahnliche Material oder die zur Herstellung des
Papi ers oder des papi erdhnlichen Materials verwendete
Pul pe mt in Wasser sel bstdi spergi erenden

Pol yi socyanat en behandelt w rd, wobei als

sel bst di sper gi erende Pol yi socyanate

(1) wasser di sper gi er bare nichtionische
Pol yi socyanat gem sche aus Pol yi socyanaten und
Pol yet her nodi fi zi erten Pol yi socyanten mt
cycl oal i phati sch und/ oder aliphati sch gebundenen
| socyanat gr uppen, oder

(rn) Pol yi socyanat gem sche aus Pol yi socyanaten und
Car boxyl at gr uppen-nodi fi zi erten Pol yi socyant en
mt cycl oaliphatisch und/ oder aliphatisch
gebundenen | socyanat gr uppen

ei ngeset zt werden. "

Anspruch 1 des ersten und zweiten Hi | fsantrages
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unterschi ed sich davon nur durch Merkmal e beziglich
ei ner M tverwendung ublicher Retentions- und
NaRfestm ttel, wdhrend in Anspruch 1 des dritten

Hi | f santrages nach den Wrten "ei ngesetzt werden”

f ol gendes Mer kmal angef gt wurde:

"und di e wasserdi spergi erbaren Pol yi socyanate i m Gem sch
mt 1 bis 400 Gew. -Teilen, vorzugsweise 10 bis

100 Cew. - Tei |l en ei nes Pol yam dam n- Epi chl or hydri n-

Har zes, bezogen auf das Pol yi socyanat ei ngeset zt

wer den".

Cegen die Patenterteilung war Ei nspruch erhoben worden
wegen mangel nder Neuheit und mangel nder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 54 und 56 EPU), unter anderem
gest it zt auf fol gende Ent gegenhal t ungen

(1) EP-A-0 140 537,
(4) US-A-4 663 377 und
(7) US-A-3 589 978.

I n der angefochtenen Entscheidung vertritt die

Ei nspruchsabtei l ung di e Auffassung, der Gegenstand des
Haupt antrages sowi e des ersten und zweiten Hi | fsantrages
sei nicht erfinderisch, weil es ausgehend von Dokunent
(1) als nachstliegendem Stand der Techni k nahel ag,
anstell e der dort verwendeten aromati schen |socyanate

al i phati sche Isocyanate einzusetzen, umein alternatives
Ver fahren zur NaRf estausristung von Papier bereit-
zustell en. Aliphatische Polyisocyanate seien naniich
nach Dokunment (7) schon zu di esem Zweck ei ngeset zt

wor den und aus Dokunment (4) seien die Vorteile

al i phati scher |socyanate bekannt. Der CGegenstand nach
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H | fsantrag 3 sei dagegen erfinderisch, weil die dort
beansprucht e Konbi nati on der Polyi socyanate mt einem
Pol yam dam n- Epi chl orhydrin-Harz i mverfigbaren Stand
der Techni k ni cht angedeutet werde, aber eine

synergi stisch verbesserte Wrkung mt sich bringe.

Mt ihrer Beschwerdebegrindung |legte die
Beschwer def Ghrerin (Patentinhaberin) geanderte
Anspruchssat ze in ei nem neuen Haupt- und Hi |l fsantrag
vor. In einem Bescheid &ulRerte di e Beschwer dekanmer
Fragen zur Zul 4ssigkeit der Anderungen sow e i m Hinblick
auf erfinderische Tatigkeit. Daraufhin |egte die
Beschwerdef threrin mt Schrei ben vom 23. Juli 2002

Ber echnungen vor, die eine urspringliche Ofenbarung
(Artikel 123 (2) EPU) der in Anspruch 1 des

Hi | f santrages ei ngef iigten neuen Untergrenze von

12,5 Gew. - % an Et hyl enoxi d- Ei nhei ten (EO Gehalt) bel egen
sollten. Aulerdem anderte sie ihre bisherigen
Anspruchssatze wie fol gt:

Anspruch 1 des Hauptantrages wurde i m Vergleich zu dem
unter Punkt Il genannten auf Variante (I) beschréankt.

Anspruch 1 des Hil fsantrages unterschei det davon
zusét zlich durch fol gende Definition der einzusetzenden
Pol yi socyanate (I):

"(1) wasser di sper gi erbare nichtionische
Pol yi socyanat gem sche m t

(a) einer mttleren NCO Funktionalitat von 1,8 bis
4! 2!
(b) ei nem Cehalt an aliphatisch und/ oder

cycl oal i phati sch gebundenen | socyanat gruppen
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(berechnet als NCO Mol ekul argewi cht = 42) von
12,0 bis 21,5 Gew. -% bezogen auf das
Pol yi socyanat gem sch (1), und

(c) ei nem Cehalt an innerhal b von Pol yet herketten
angeor dnet en Et hyl enoxi dei nheiten (berechnet als
CH,O Ml ekul argewi cht = 44) von 12,5 bis
20 CGew. - % bezogen auf Pol yi socyanatgem sch (1),
wobei die Pol yetherketten imstatistischen Mttel
5 bis 70 Ethyl enoxi dei nheiten aufwei sen".

Am 23. August 2002 fand vor der Kammer eine mindliche
Ver handl ung statt, zu der di e Beschwerdegegnerin

(Ei nsprechende) - wie mt Schreiben vom 8. Februar 2002
angekindi gt - nicht erschienen ist.

Di e Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung, dalR die
vor genomrenen Anderungen unter Artikel 123 EPU zul dssig
sei en. Aulerdem seien di e CGegenstande des neuen Haupt -
und Hi |l fsantrages erfinderisch. H erzu hat sie im
wesent | i chen fol gende Argunente vorgebracht:

- Cegeniber Dokunent (1) als néachstliegendem Stand der
Techni k wirde mt dem Gegenstand gemall Haupt antrag
di e Aufgabe gel 6st, ein weiteres Verfahren zur
Herstel l ung von trocken- und nal¥f est em Papi er
bereitzustellen.

- Hi erzu hatte der Fachmann aus Dokunment (7) lediglich
den Hinweis erhalten, aliphatische Polyisocyanate zu
verwenden, die - im Gegensatz zum Streitgegenstand -
weder pol yethernodifiziert noch sel bstdi spergierend
si nd.

- Den Dokumenten (1) und (7) sei auch kein H nweis
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darauf zu entnehnen, dall durch das Verfahren genafld
Anspruch 1 des Hil fsantrages gegenuber Dokunment (1)
di e NaRRfestigkeit von Papieren verbessert werden
kénne; dies sei aber durch einen mt der

Beschwer debegr tndung vor gel egten Ver gl ei chsver such
bel egt worden.

D e Beschwerdegegnerin hat auf das Vorbringen der
Beschwer def Uhrerin nicht geantwortet.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der Basis der Anspriche 1 bis 6 des mt
Schrei ben vom 23. Juli 2002 ei ngerei chten Hauptantrages
oder auf der Basis der Anspriche 1 bis 5 des mt

Schrei ben vom gl ei chen Tage ei ngereichten Hi | fsantrages.

D e Beschwerdegegnerin hat keinen Antrag gestellt.

Ent schei dungsgr inde

1.2

2503.D

Zul assi gkeit der Anderungen (Artikel 123 EPU)

Al | e Anderungen bewi rken ei ne Beschrankung des
Schut zbegehrens, so dalR i hre Zul assi gkeit unter
Artikel 123 (3) EPU auBRer Frage steht.

Wahrend di e i m Haupt antrag vor genonmenen Anderungen ei ne
konkrete Basis in den urspringlichen Unterl agen hat
(Anspriuche 1 und 2) und somt di e Bedi ngungen des
Artikels 123 (2) EPU erfullt, ist die imHlfsantrag

ei ngef igte neue Untergrenze von 12,5 Gew. -% f ir den
CGehalt an EO Ei nheiten i m Pol yi socyanatgem sch | in den
urspringlichen Unterl agen explizit nicht erwahnt.
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Di e Beschwerdefihrerin vertritt die Auffassung, diese
Untergrenze sei inplizit durch das in den Beispielen
verwendet e Pol yi socyanat A offenbart, denn ein EO Gehalt
von 12,5 Gew. -% | asse sich aus den Angaben zur
Herstel l ung di eses Pol yi socyanates herleiten. In

Uberei nstimmng nmit der Entscheidung T 201/83 (ABI. EPA
1984, 481) sei die Anderung der Untergrenze fir den

EO CGehal t daher zul assi g.

D e Kammer bestreitet nicht, dald Bei spiele normal erwei se
bevor zugt e Ausf ihrungsfornen einer Erfindung darstellen
und daher als Reservoir fiur unter Artikel 123 (2) EPU
zul assi ge Anspruchséanderungen di enen kdnnen. Dies
bedeut et aber nicht, daf hierfir ein beliebiges Merkm
isoliert in einen Anspruch aufgenomen werden kann, wenn
di eses Merkmal in einem Beispiel imZusammenhang mt
anderen Merkmal en of fenbart wurde; es sei denn, ein
Fachmann kann aus der urspringlichen Beschrei bung
zwei fel sfrei erkennen, dall di eses Merkmal mt den
anderen Merkmal en strukturell und funktionell nicht eng
ver bunden ist (vgl. T 1067/97, nicht veréffentlicht im
ABl . EPA, G inde Nr. 2.1.3).

Das vorliegend zur Debatte stehende Merkmal hat
f ol genden Wortl aut:

" ... wobei als selbstdispergi erende Polyi socyanate (1)
wasser di sper gi erbare nichtioni sche Pol yi socyanat gem sche
m t

a) einer mttleren NCO Funktionalitat von 1,8 bis 4,2,
b) einem Gehalt an aliphatisch und/oder cycl oaliphatisch

gebundene | socyanat gruppen (berechnet als NCO
Mol ekul argewi cht = 42) von 12,0 bis 21,5 Gew. -%
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bezogen auf das Pol yi socyanatgem sch (1), und

c) einem Cehalt an innerhalb von Pol yet herketten
angeor dnet en Et hyl enoxi dei nheiten (berechnet als
CH,O Ml ekul argewi cht = 44) von 12,5 bis 20 Gew. -%
bezogen auf Pol yi socyanatgem sch (1), wobei die
Pol yet herketten imstatistischen Mttel 5 bis
70 Et hyl enoxi dei nhei ten aufwei sen,

ei ngeset zt werden. "

Urspringlich of fenbart war i msonst gl eichen
Zusamenhang ei n EO Gehalt des Pol yi socyanat gem sches
von 2 bis 20 Gew. -% (Anspruch 3 und Seite 5, Zeilen 16
bis 29).

Der Gehalt von 12,5 Gew.-% EO Ei nheiten ist, we die
Beschwer def hreri n anhand von nachst ehender Berechnung
gezeigt hat, inplizit fir das Polyi socyanat A of fenbart
(Seite 16, Zeilen 11 bis 26), das ausgehend von ei nem
besti mten | socyanurat gruppen-haltigen Polyi socyanat mt
ei nem NCO- Gehalt von 21,5 % und ei nem nonof unkti onel | en
auf Met hanol gestarteten Pol yethyl enoxi dpol yet her m t
einemmttleren Ml ekul argewi cht von 350 in einem
Verhaltnis von 1,0 : 0,08 Val gewonnen wurde. Dabei
entsprechen 1 Val des 21,5 % NCO (MG = 42) enthal tenden
Pol yi socyanat es ei ner Ei nwaage von 42 g/0, 215

= 195,35 g. D e Ei nwaage an Pol yether (0,08 Val)
errechnet sich zu 350 g x 0,08 = 28 g. D e
CGesant ei nwaage betragt somt 195,35 g + 28 g = 223, 35 g,
mt einemAnteil an Polyether von 28/2,2335 = 12,54 %

D es zeigt, dalR das Merkmal "Gehalt an innerhalb von
Pol yet her kett en angeor dneten Et hyl enoxi dei nheiten in
Gew cht sprozent bezogen auf das Pol yi socyanat gem sch”
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kei neswegs unabhéangi g von anderen Merkmal en des

Pol yi socyanats A ist. Vielnehr wird di e vorstehende

Ber echnung uber haupt erst nbglich, weil das fragliche
Merkmal i n ei nemengen und zw ngenden Zusanmenhang mt
anderen fur di e Berechnung notwendi gen Paranetern steht.

Das Ergebnis der Berechnung und damt der EO Gehalt des
anspruchsgeméafRen Pol yi socyanat gem sches i st i nsbesondere
abhangi g vom Aqui val enzver hal t ni s Pol yi socyanat zu

Pol yet her und vom Mol ekul ar gewi cht des Pol yet hers, d. h.
von der mttleren Anzahl an EO Einheiten (MG = 44) in
den Pol yet herketten, die imFalle des Polyi socyanates A
bei etwa 350/44 = 7,95 |iegt.

D ese enge Verknupfung des fir das Pol yi socyanat A
berechneten EO Gehalts von 12,5 Gew.-% mt anderen

Par anet ern di eses Pol yi socyanats A zeigt, dall die im
Anspruch 1 erfol gte verall genei nernde Konbi nati on di eses
Wertes mt den dort angegebenen Bereichen fiar die
anderen Paraneter unzul ssig ist.

I nsofern ist der vorliegende Fall auch nicht mt der von
der Beschwerdef threrin genannten Entscheidung T 201/ 83
zu vergl eichen, in der der Calciungehalt einer

Bl ei | egi erung ei ne ei genstandi ge Funktion hatte, die
unabhéangi g von der Menge weiterer Bestandteile war (vgl.
in T 201/83 Giunde Nr. 9 und 10).

D e Kammer fol gert daher, dal durch die alleinige
Anderung der Untergrenze des EO Gehaltes auf 12,5 Gew. -%
der Cegenstand der Anspriche gemal3 Hil fsantrag tUber den

| nhalt der Annel dung in der urspringlichen Fassung

hi nausgeht und damt den Erforderni ssen des

Artikels 123 (2) EPU nicht genugt.
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Anspruch 1 gendl3 Hauptantrag ist gegenuber jenem der
der Einspruchsabteilung als Hauptantrag vorlag und als
neu befunden wurde, eingeschrankt worden. Da im
Beschwer deverfahren die Neuheit nicht weiter in Frage
gestellt wurde, hat die Kammer kei ne Veranl assung,

di esbeziglich an der Richtigkeit der Vorentscheidung zu
zwei f el n.

Erfinderische Tatigkeit

Techni sches Gebi et

Das Streitpatent betrifft die Herstellung von
trockenfest und nal¥f est ausger st et em Papi er unter
Verwendung ei nes NaBRfestmittels. Konventionelle
NalRfestmttel sind beispiel sweise Polyam dam n-

Epi chl or hydri n- Har ze oder Pol yi socyanate auf Basis

pol ynerisierter Fettsauren. Letztere sind aus Dokument
(7) bekannt. Nachteilig bei diesen Mtteln ist, dal3 sie
ent weder organi sch gebundenes Chor aufwei sen und somt
ei ne AOX- Bel astung der Abwasser von Papierfabriken

bedi ngen oder zusanmen mt ei nem Enul gat or ei ngeset zt
wer den missen, da sie nicht "sel bstdispergierend" sind,
d. h. da sie sonst in Wasser nicht ausreichend

di spergierbar sind (Seite 2, Zeilen 3 bis 12, 25 bis 29
und 38 bis 41).

Laut Streitpatent bestand die zu | sende Aufgabe in der
Bereitstel l ung ei nes Verfahrens zur Nal¥festausristung
von Papi er, wobei ein halogenfreies NalRfestmttel auf
Basi s wasserdi spergi erbarer, d. h. ohne zusatzlichem
Enmul gat or i n Wasser sel bstdi spergi erender Pol yi socyanate
ei ngesetzt wird, das beimEinsatz in der Masse und in
der Oberfl &che in einembreiten pH Bereich die
Naflf est wi rkung herkdémm i cher NalRfestmttel auf Basis von
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Pol yam dam n- Epi chl or hydri n-Harzen errei cht und auch die
Trockenfestigkeit erhdoht (Seite 2, Zeilen 42 bis 48).

Nachstl i egender Stand der Technik

Ei n Verfahren zur Nal3f estausristung von Papier unter
Verwendung ei nes hal ogen- und enul gatorfreien Mttels

i st aber schon aus Dokunent (1) bekannt. Das Mttel ist
ein offensichtlich nichtionisches Polyi socyanatgem sch
mt aromati sch gebundenen |socyanat gruppen, wobei ein
Teil der Polyisocyanate nicht nodifiziert ist, wihrend
ein anderer Teil mt Polyether nodifiziert wirde
(Seite 2, Zeilen 3 bis 9 in Verbindung mt Seite 2,

| etzter Absatz bis Seite 4, Zeile 2, sowie Beispiele 1
und 2). Dabei wirkt der mt Polyether nodifizierte
Anteil als nichtionisches oberflachenaktives Mttel fur
den nichtnodifizierten Polyisocyanat-Anteil, derart, dal
das Gem sch in Wasser ohne Zusatz eines weiteren

Enmul gators enul gierbar ist (Seite 4, Zeilen 2 bis 6).

Somt unterschei det sich der CGegenstand nach Anspruch 1
des Haupt antrages von di esem Verfahren dadurch, dalR als
chlorfreies, selbstdispergierendes Mttel ein

Pol yi socyanat gem sch mt cycl oal i phatisch und/ oder

al i phati sch gebundenen | socyanat gruppen verwendet wi rd.

D e Kammer stimmt daher mt der Beschwerdefdhrerin und
der Ei nspruchsabteilung tUberein, dall sich Dokunent (1)
al s Ausgangspunkt fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit eignet.

Auf gabe und LOsung

Di e Beschwerdefidhrerin sel bst hat eingeréaunt, dald
gegenuber dem aus Dokument (1) bekannten Verfahren
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keinerlei Vorteile glaubhaft gemacht wurden und daher
die mt dem beanspruchten Verfahren gegentber Dokunent
(1) gel 6ste Aufgabe nur in der Bereitstellung eines

wei teren Verfahrens zur Verbesserung der Nalfestigkeit
von Papi er bestehen kann. Nach Auffassung der Kammer i st
di ese Aufgabe noch dadurch zu prazisieren, dall im
Verfahren chlor- und enul gatorfrei e, sogenannte "sel bst -
di spergi erende” Mttel eingesetzt werden, da dies dem
Grundgedanken des Streitpatents entspricht (Seite 2,
Zeilen 42 bis 45) und sol che auch in Dokunent (1)
verwendet werden (vgl. oben unter 3.2).

Nahel i egen der Lésung

Somt bl eibt zu untersuchen, ob die gemall Streit patent
vor geschl agene LOosung, namich im Verfahren

"al i phati sche Pol yi socyanate" einzusetzen anstelle der
i n Dokunent (1) verwendeten "aromati schen Pol yi so-
cyanate", in Anbetracht des Standes der Techni k auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit beruht.

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin wirde ein
Fachmann aus dem Stand der Techni k kei nen H nwei s auf
di e vorgeschl agene Losung erhalten. |nsbesondere aus
Dokunent (7), das sich zwar mt der Verwendung

al i phati scher, jedoch nicht Polyether-nodifizierter,
Pol yi socyanate zur Verbesserung der NalRfestigkeit von
Papi er befasse, wirde er allenfalls erfahren, dal diese
ni cht sel bstdi spergierend sind und daher einen

Enul gat or zusatz erfordern (Spalte 1, Zeilen 28 bis 34,
Anspruch 1 und Beispiele). Vielnehr hatte der Fachmann
ver schi edene Miglichkeiten zu Lésung di eser Aufgabe
gehabt und ni cht notwendi gerwei se ali phati sche

Pol yi socyanate ins Auge fassen nissen.
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D eser Vortrag uberzeugt die Kammer aber vor allem
deshal b nicht, weil ein Fachmann, ausgehend von Dokunent
(1), in erster Linie verwandte Substanzkl assen

ber Gcksi chti gen und daher automatisch auf aliphatische
Pol yi socyanat e zurtuckgreifen wirde, zumal diese genmal
Dokurment (7) als NaRfestmttel fur Papier geeignet sind.
Da ferner aus Dokunment (1) bereits bekannt ist, daB die
dort beschri ebenen Pol yet her-nodifizierten aromati schen
Pol yi socyanate im Gemi sch mt nicht nodifizierten
aromat i schen Pol yi socyanat en enul gi erend w rken

(Seite 4, Zeilen 2 bis 6), hatte er nach Auffassung der
Kamer di ese Lehre sel bstverstéandlich bei dem rund

16 Jahre &altere Verfahren gemal? Dokument (7) (1967
angenel det) anstelle der dort beschriebenen Enul gatoren
in der Erwartung ausprobiert, daR die gleiche Wrkung
auch bei aliphatischen Pol ysiocyanaten eintritt, wenn
ein Teil davon mt Polyether nodifiziert wirde.

I n di eser Erwartung hatte den Fachmann das von der
Beschwer def Ghrerin sel bst stamende Dokunent (4)
(Prioritat von 1985) bestatigt. Di eses Dokunent betrifft
vor al |l em Pol yi socyanat - Zuber ei t ungen und deren

Di spergi erbarkeit in Wasser (Spalte 1, Zeilen 8 bis 13).
Dabei handelt es sich umdie gleiche Mschung aus

al i phati schen, nicht nodifizierten Polyisocyanaten mt
ent sprechenden al i phati schen, Pol yether-nodifizierten
Pol yi socyanaten wie im Streitpatent. Di e Pol yether-
nodi fi zi erten Pol yi socyanate werden dabei als Enul gator
far die nicht nodifizierten Polyisocyanate bezei chnet
(Spalte 2, Zeile 13 bis Spalte 5, Zeile 2).

D e Kammer konmt daher zu dem Ergebnis, dalR der Fachmann
ausgehend von dem aus Dokument (1) bekannten Verfahren,
anstell e des dort eingesetzten aromati schen

Pol yi socyanat gem sches auch di e Verwendung ei nes
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ent sprechenden al i phati schen Pol yi socyanat gem sches in
Betracht gezogen hatte, um zu einemweiteren Verfahren
zur Nal3f est ausr istung von Papi er unter Vernei dung
besonderer Emul gatoren und chlorhaltiger Mttel zu

gel angen, zumal aus Dokunent (7) bekannt ist, daf auch
al i phati sche Pol yi socyanate geeignete Nalfestmttel sind
und durch Dokunent (4) bestatigt wird, dalR aliphatische
Pol yi socyanate i m Gem sch mt solchen, die mt Polyether
nodi fiziert sind, ohne weiteren Enul gatorzusatz in
Wasser di spergierbar sind.

4. Der Cegenstand nach Anspruch 1 beruht somt nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

5. Da i mvorliegenden Fall die einzige Beschwerde von der
Pat ent i nhaberin erhoben wurde und sich gegen die
Aufrechterhal tung des Patents in nur beschrankter
Fassung richtet, jedoch keine Beschwerde gegen die von
der Ei nspruchsabteilung fiar gewdhrbar erachtete Fassung
gemalR drittem Hi | fsantrag vom 24. Novenber 1998
vorliegt, geht die Sache zur noch ausstehenden Anpassung
der Beschrei bung an diesen Hilfsantrag an die
Erstinstanz zur uck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstel |l enbeanti n: Der Vorsitzende:
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