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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die am

29. August 2018 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung iUber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents 2 922 893 in gednderter Fassung
auf Grundlage des Hilfsantrags 2, eingereicht mit
Schreiben vom 17. Mai 2018, und einer geanderten
Beschreibung. Der Entscheidung lag ebenfalls die
Zurickweisung des Einspruchs als Hauptantrag und ein
Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schreiben vom

13. Juni 2017, zu Grunde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautete wie folgt:

"l. Zusammensetzung enthaltend

a) ein mit mindestens einer Silangruppe (R;)a(X)bSi—
modifiziertes Polymer, worin X ausgewd&hlt wird aus der
Gruppe der Reste RZO—, RZNH—, R?-CO0 und (R2)2C=N—O—, R*
und R? unabhdngig voneinander Alkyl, Cycloalkyl und/
oder Aryl bedeuten, a 0, 1 oder 2 ist, b 1, 2 oder 3
bedeutet und die Summe von a und b 3 ist, und

b) ein Gemisch mindestens enthaltend kettenfdrmige
Aminopropyl-funktionelle Alkoxysiloxane der allgemeinen
Formel I und/oder cyclische Aminopropylfunktionelle

Alkoxysiloxane der allgemeinen Formel IT

T R NP
R-Si=0-Si-0] -Si-R R-§i-|_—o—5i—R]n

R R R 0 1
(1) (I

in denen die Gruppen R unabhangig voneinander aus
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(1) Aminopropyl-funktionellen Gruppen der Formeln

- (CHp) 3-NHp, - (CHjy)3-NH(CH5) »-NH, oder

- (CHy) 3-NH (CHy) »—NH (CHy) »-NH»,

(ii) Methoxy- oder Ethoxy-Gruppen und

(iii) optional Butyl- oder Octyl-Gruppen bestehen,

m eine ganze Zahl von 2 bis 30 und n eine ganze Zahl
von 3 bis 30 sind,

wobeil an ein Siliciumatom einer Verbindung der Formel T
sowie II hochstens eine Aminopropyl-funktionelle Gruppe
gebunden ist und

wobeil der Quotient aus dem molaren Verhaltnis von Si zu

Alkoxy-Gruppen mindestens 0,3 ist und

dass die einzelnen Gruppen R in den Verbindungen der
Formeln I sowie II eines Gemischs der Aminopropyl-
funktionellen Alkoxysiloxan-Oligomere die Reste

- 3-Aminopropyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl und Methoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl und Ethoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminoethyl]-3-aminopropyl und
Methoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminoethyl]-3-aminopropyl und
Ethoxy,

- 3-Aminopropyl, i-Butyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl, i-Butyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl) -3-aminopropyl, i-Butyl und Methoxy,
- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, i-Butyl und Ethoxy,
- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminoethyl]-3-aminopropyl, i-
Butyl und Methoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminoethyl]-3-aminopropyl, i-
Butyl und Ethoxy,

- 3-Aminopropyl, n-Butyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl, n-Butyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, n-Butyl und Methoxy,
- N-(2-Aminoethyl) -3-aminopropyl, n-Butyl und Ethoxy,
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- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, n-
Butyl und Methoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, n-
Butyl und Ethoxy,

- 3-Aminopropyl, i-Octyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl, i-Octyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, i-Octyl und Methoxy,
- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, i-Octyl und Ethoxy,
- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, i-
Octyl und Methoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, i-
Octyl und Ethoxy,

- 3-Aminopropyl, n-Octyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl, n-Octyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, n-Octyl und Methoxy,
- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl, n-Octyl und Ethoxy,
- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, n-
Octyl und Methoxy

oder

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl, n-
Octyl und Ethoxy

darstellen."

IIT. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende

Beweismittel herangezogen:

D2: EP 1 967 550 Al
Vergleichsbeispiel der Patentinhaberin, das im Punkt 4

des Schreibens vom 17. Mai 2018 dargelegt wird.

IV. Die Grinde der angefochtenen Entscheidung, die fir die
vorliegende Beschwerde von Relevanz sind, konnen

folgendermaRen zusammengefasst werden:
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Der Hilfsantrag 2 erfiille die Erfordernisse der
Artikel 83, 84, 123 (2), 123 (3) und 54 (2) EPU.

Diesbeziiglich seien keine Einwande erhoben worden.

Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit, stelle
D2 den nachstliegenden Stand der Technik dar.
Konkret sei die Analyse der erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von den Synthesebeispielen 5

bis 7 von D2 durchgefihrt worden.

Die Zusammenfassung gemal Anspruch 1 wirde sich vom
nachstliegenden Stand der Technik durch die
Verwendung der Komponente b) unterscheiden. Die
Aminopropyl-funktionellen Alkoxysilane der Formeln
(I) und (II) gemaB Komponente b) des Anspruchs 1
wlirden sich von den in den Synthesebeispielen 5-7
von D2 verwendeten Aminopropyl-funktionellen
Alkoxysilanen durch die Gruppen R unterscheiden.
Die Gruppen R gemaB Streitpatent wirden unabhangig
voneinander die Aminopropyl-funktionellen Gruppen,
die Methoxy- oder Ethoxy-Gruppen, und die Butyl-
oder Octyl-Gruppen darstellen, wahrend die
Aminopropyl-funktionellen Alkoxysilanen gemal den
Synthesebeispielen 5-7 von D2 neben zwei Ethoxy-
bzw. Methoxygruppen auch eine Methylgruppe am Si-

atom der Silylgruppen enthalten wiirden.

Im Hinblick auf das Vergleichsbeispiel der
Patentinhaberin vom 17. Mai 2018 und den
erfindungsgeméalen Beispielen 5A/5B kdnne die
objektive Aufgabe "als die Bereitstellung einer
Zusammensetzung auf Basis von silanmodifizierten
Polymeren in Kombination mit aminopropyl-
funktionellen Siloxan-Oligomeren, einsetzbar als
Kleb- und Dichtstoff, die zu einer verbesserten

Haftung auf Substraten, wie PMMA, die als schwierig
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zu verkleben oder abzudichten gelten, gesehen

werden".

e) Keines der zitierten Dokumente weise auf die
erfindungsgemalien Verbindungen b) hin. Eine
erfinderische Tatigkeit fir den Gegenstand des

Hilfsantrags 2 sei somit anerkannt worden.

f) Das europdische Patent EP-B-2 922 893 in Form des
Hilfsantrags 2 genlge somit den Erfordernissen des
EPU.

Gegen diese Entscheidung erhob die die Einsprechende 2

(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung (Schreiben vom 23. April
2019) reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin)
Hilfsantrdge 1 bis 11 ein. Der Hilfsantrag 2 des
Einspruchsverfahrens wurde als Hauptantrag

aufrechterhalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautete wie folgt
(Hinzufliigungen und Streichungen gegeniber dem

Anspruch 1 des Hauptantrags werden in unterstrichen

bzw. durehgestriehen angegeben) :

"l. Zusammensetzung enthaltend

a) ein mit mindestens einer Silangruppe (R;)a(X)bSi—
modifiziertes Polymer, worin X ausgewdhlt wird aus der
Gruppe der Reste RZO—, R?NH—, R%2-COO und (R2)2C=N—O—, RI
und R? unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkyl und/
oder Aryl bedeuten, a 0, 1 oder 2 ist, b 1, 2 oder 3
bedeutet und die Summe von a und b 3 ist, und

b) ein Gemisch mindestens enthaltend kettenfdrmige

Aminopropyl-funktionelle Alkoxysiloxane der allgemeinen
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Formel I und/oder cyclische Aminopropylfunktionelle

Alkoxysiloxane der allgemeinen Formel IT

T R NP
R-Si=0-Si-0] -Si-R R-§i-|_—o—5i—R]n

R R R 0 1
(1) (I

in denen die Gruppen R unabhangig voneinander aus
(i) Aminopropyl-funktionellen Gruppen der Formeln
- (CHy) 3-NHy, - (CHy)3-NH (CHjy) »-NH, oder

- (CHy) 3-NH (CHy) »—-NH (CHy) »-NH,, und

(ii) Methoxy- oder Ethoxy-Gruppen urd

o Byt der Oetyl-Cruppern bestehen,

Hir—eptie
m eine ganze Zahl von 2 bis 30 und n eine ganze Zahl
von 3 bis 30 sind,

wobei an ein Siliciumatom einer Verbindung der Formel I
sowie II hochstens eine Aminopropyl-funktionelle Gruppe
gebunden ist und

wobei der Quotient aus dem molaren Verhaltnis von Si zu

Alkoxy-Gruppen mindestens 0,3 ist und

dass die einzelnen Gruppen R in den Verbindungen der
Formeln I sowie II eines Gemischs der Aminopropyl-
funktionellen Alkoxysiloxan-Oligomere die Reste

- 3-Aminopropyl und Methoxy,

- 3-Aminopropyl und Ethoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl und Methoxy,

- N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl und Ethoxy,

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl und
Methoxy, oder

- N-[N'-(2-Aminoethyl)-2-aminocethyl]-3-aminopropyl und
Ethoxy,

- 3-Aminopropyt—i-Butyt—und Methosxy,

- 3-Aminopropyt—i-Butyt—und Ethoxyr



T 2672/18

Raiit+sxz]
Docy

izl

Ea 2 2t B AWt i 2

2
=

1N +hsz1 )

(D DN

N

11 Ma+h
T

|Cesaw

’

TIT

T T IO T Oy -7 T

CIty 7/

Tt IO

£

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[N
TV

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[N
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

1A Mat+h

Rii+=xz71]
Docy -+

n

R A1 m N~~~ ]
oo Y71

=

’

TTICTTT

|Cesaw

Raitt+sxz]

n

o AN A7 2

2
=

1N +hsz1 )

(D DN

N

11 Ma+h
T

|Cesaw

TP Y 7 DTy T~ Tt 7

Tttt I T

CIty 7/

Tt IO

£

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[N
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[N
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

11 A Mat+h

Ntz

R A a m N~~~ 7]
OO Y =7

=

’

TTICTTT

|Cesaw

Ty -

SZ

1A BT
S C—ttt

Ntz

R A2 m N~ 7]
OO Y =7

=

P

Ty -

Netsz]

izl

Ea 2 2t B AWt i 2

2
=

1N +hsz1 )

(D DN

N

11 Ma+h
T

|Cesaw

’

Ty - TIT

FEYEY ST

Tttt I T

CIity 7/

Tt IO

£

1A B
S C—ttt

Netsz]

izl

Ea 2 2t B AWt i 2

2
=

1N +hsz1 )

(D DN

N

1z
P

CTyYy -

FEYEY ST

Tttt I T

CIity 7/

Tt IO

£

nroansz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[NY
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

1A M+

Dotz

’

TTICTTT

= ¥aw

Ty -

nroansz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[NY
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

SZ

1A T

| 3 35 B s e e

Dotz

P

Ty -

1A Mat+h

Ntz

n

R A1 m A~~~ 7]
O F oY =7

=

’

| 3 5 A s ne A W ey v

Ty -

TT

SZ

1A BT
S C—t1t

Ntz

R A1 m A~~~ 7]
O F oY =7

=

P

Ty -

TT

O T o NN 7] Ntz

2
=

1N +hsz1 )

(D N

N

11 Ma+h
T

|Cesaw

’

TIT

T T IO T Oy -7 T CTyYy -

CIity 7/

Tt IO

£

1A B
S C—cttt

Netsz]

izl

Ea 2 2t B AWt i 2

2
=

1N +hsz1 )

(D N

N

1z
P

T T IO T Oy -7 T CTyYy -

CIity 7/

Tt IO

£

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[NY
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

Sz

1A M+

Dotz

TTICTTT

=¥ ¥aw

Ty -

nronsz]
Mt

2
=

1n +hsz] ) D am 1 +hz] 1]

(D DN

[NY
v

N

i a'a te B
Tt O 1T

FY =7

CIty -7

Tttt I T

CIty 7/

Xt LT

£

Sz

1A T

| 3 35 B s e e

Dotz

Ty -

darstellen."

Der Wortlaut des Anspruchs 9 des Hilfsantrags 2

iner

Verfahren zur Herstellung e

betreffend ein



VII.

VIIT.

IX.

- 8 - T 2672/18

Zusammensetzung nach Anspruch 1 wurde dementsprechend

geandert.

Der Wortlaut des Hilfsantrags 8 unterschied sich vom
Wortlaut des Hilfsantrags 2 lediglich durch die
folgende Anderung im Anspruch 1 betreffend die
Definition des Merkmals b) (Hinzuftigungen und

Streichungen gegeniliber dem Anspruch 1 des Hilfsantrag 2

in unterstrichen bzw. durehgestriehern angegeben) :

"b) ein Gemisch mindestens—enthattend—kettenformiger
Aminopropyl-funktioneller Alkoxysiloxane der
allgemeinen Formel I und/oder cyclischer
Aminopropylfunktioneller Alkoxysiloxane der allgemeinen
Formel II"

Die Einsprechende 1 (Verfahrensbeteiligte nach Artikel
107 EPU, 2. Satz) hat weder schriftlich noch miindlich
zu der Beschwerde Stellung genommen. Es wurde lediglich
mit Schreiben vom 19. Juli 2021 mitgeteilt, sie wlrde
an der mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen. Die

Einsprechende 1 bat um Entscheidung nach Aktenlage.

Nach Ladung zur mindlichen Verhandlung wurde eine
Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK erlassen, in der
der Vortrag der Beteiligten hinsichtlich der

erfinderischen Tatigkeit analysiert wurde.

In der mindlichen Verhandlung, die am 3. Dezember 2021
als Videokonferenz stattfand, nahm die
Beschwerdegegnerin die Hilfsantrage 1, 3 bis 7 und 9

bis 11 zurick.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefihrerin sind den unten

stehenden Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Im
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Wesentlichen trug die Beschwerdefihrerin vor, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von den in den
Absatzen [0035] bis [0037] und [0099] bis [0101] wvon D2
beschriebenen oligomeren Aminosilanen nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Die von der
Einspruchsabteilung gewdhlte Aufgabenstellung sei als
die Bereitstellung einer Alternative umzuformulieren.
Die von der Patentinhaberin vorgenommenen Anderungen
der oligomeren Aminosilanen der D2 sei willkiirlich und

somit naheliegend.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerin sind den unten
stehenden Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Im
Wesentlichen brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass
die in den Ausfihrungsbeispielen 5 bis 7 von D2
beschriebenen oligomeren Aminosilanen den
nachstliegenden Stand der Technik darstellen wirden.
Die in den Grinden der angefochten Entscheidung von der
Einspruchsabteilung formulierte Aufgabe sei zutreffend.
Da dem zitierten Stand der Technik nicht zu entnehmen
sei, dass die erfindungsgemdBen oligomeren Aminosilane
die Zugscherfestigkeit der damit geharteten
Zusammensetzung verbessern wiirden, sei eine

erfinderische Tatigkeit anzuerkennen.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die
Zurickverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz
auf der Grundlage der Hilfsantrdge 2 und 8 eingereicht

mit der Beschwerdeerwiderung.
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Entscheidungsgrunde

Hauptantrag - erfinderische Tidtigkeit

Einleitende Bemerkungen

1. Gemal ihrer Definition im Anspruch 1 ist die Komponente
b) ein Gemisch, das mindestens kettenfdrmige
Aminopropyl-funktionelle Alkoxysiloxane der allgemeinen
Formel I und/oder cyclische Aminopropylfunktionelle

Alkoxysiloxane der allgemeinen Formel II enthalt.

1.1 Am Ende des Anspruchs 1 wird eine Liste wvon 30
Alternativen fir die an die Siliciumatome gebundenen
Reste R dieser Aminopropyl-funktionellen
Alkoxysiloxanen der allgemeinen Formel I und/oder
cyclische Aminopropylfunktionelle Alkoxysiloxane der
allgemeinen Formel II angegeben. Flir jede dieser
Alternativen werden somit die an die Siliciumatome
gebundenen Reste R erschopfend definiert. Die
zusadtzliche Angabe iber die Gruppen R in den Punkten
(1) bis (iii) ist somit redundant und kann aubBer Acht
gelassen werden. Dasselbe gilt fir den Quotient aus dem
molaren Verhdltnis von Si zu Alkoxy-Gruppen von
mindestens 0,3, da sich dieser zwangslaufig aus den

allgemeinen Formeln (I) und (II) ergibt.

1.2 Fir die nachtstehende Analyse kdnnen die 30
Alternativen aus dem Anspruch 1 in zwei Gruppen
aufgeteilt werden, namlich die ersten 6 Alternativen
aus dem Anspruch 1 (Alternativen 1 bis 6) bei denen
keine Alkylgruppen an den Siliciumatomen gebunden sind,
und die weiteren Alternativen 7 bis 30, bei denen
bestimmte Alkylgruppen an den Siliciumatomen gebunden

sind.
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Alle Reste, die jeweils fiUr eine Alternative definiert
werden, mussen sowohl fur Formel I als auch fur Formel
IT im Gemisch vorhanden sein. Mengenverhdltnisse
zwischen den verschiedenen Resten R, die fir die
jeweiligen Alternativen definiert werden, sind offen
definiert. Es darf aber hochstens eine Aminopropyl-
funktionelle Gruppe R an ein Siliciumatom einer
Verbindung der Formel I sowie II gebunden sein. Dies
bedeutet, dass die Zahl der Aminopropyl-funktionellen
Gruppen in der Formel (I) (bzw. Formel (II)) maximal m
+ 2 (bzw. n + 1) betragen kann. Eine Mindestanzahl an
Aminopropyl-funktionellen Gruppen in den Verbindungen
(I) und (II) ist nicht definiert. Da die Verbindungen
gemal Formel (I) und (II) als Aminopropyl-funktionelle
Alkoxysilane definiert werden, betragt diese mindestens

1 bei jeder Verbindung der Formeln (I) und (II).

Nédchstliegender Stand der Technik

Das angefochtene Patent betrifft Kleb- und Dichtstoffe,
die ausgewdhlte Haftvermittler und vernetzbare Polymere
enthalten (Anspruch 1, Absatz [0001]). Die
Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin sind sich
einig, dass der Ausgangspunkt flr die Analyse der
erfinderischen Tatigkeit aus der Offenbarung von D2

auszuwahlen ist.

Wahrend die Beschwerdegegnerin der Ansicht ist, dass
die in den Ausfihrungsbeispielen 5 bis 7 von D2
beschriebenen oligomeren Aminosilane (Absatze [0126]
bis [0129]) diesen Ausgangspunkt bilden, tragt die
Beschwerdefiihrerin vor, dass dieser aus einer
allgemeineren Lehre der D2 auszuwahlen sei. Die
Beschwerdefihrerin verweist auf die in den Absatzen
[0035] bis [0037] und [0099] bis [0101] wvon D2
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beschriebenen oligomeren Aminosilane, die bei der
ersten Ausfihrungsform (Absatze [0020] bis [0038]) und
den vierten bis sechsten Ausfihrungsformen (Absatz
[0058] ff.) wvon D2 verwendet werden.

Die aushartbaren Zusammensetzungen gemdl den ersten und
vierten bis sechsten Ausfihrungsformen von D2 haben
gemeinsam, dass sie auBer einen Aushartungskatalysator
ein mit einer Trialkoxysilangruppe modifiziertes
Polymer enthalten (Absatze [0030] und [0058]). Es ist
nicht strittig, dass dieses modifizierte Polymer einer

Komponente a) gemal Anspruch 1 des Hauptantrags (X =

R%20- und b = 3) entspricht.

Die Zusammensetzungen gemal dieser ersten
Ausfihrungsform enthalten vorzugsweise als Komponente
(C) die in den Absatzen [0035] bis [0037] beschriebenen

oligomeren Aminosilane der Formel 9 oder der Formel 10

[Chemical Formula 9]

R? R? R®
R4S i—0O T i—O4+—8 i—R*
R

a Ra
]

R3

[Chemical Formula 10]

in denen m (bzw. 1) eine ganze Zahl von 0 bis 30 (bzw.
von 3 bis 30) ist, R? Hydroxyl- oder Alkoxylgruppen
darstellen, R? Alkylgruppen sind und R3 3-Aminopropyl-
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oder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-Gruppen

darstellen.

Die Zusammensetzungen gemal den vierten bis sechsten
Ausfihrungsformen von D2 enthalten als Komponente (C)
vorzugsweise die in den Absatzen [0099] bis [0101]
beschriebenen oligomeren Aminosilane der Formeln 22 und
23

[Chemical Formula 22]

R9 R‘B R‘} 4]
| A
RI—3 +— 0O 5 i— T.:i—'O 8 j— R.
R L’Lg R R0
T t

in denen T (bzw. S) eine ganze Zahl von 0 bis 100 (bzw.
von 0 bis 50) ist, t (bzw. s) eine ganze Zahl von 1 bis
20 (bzw. von 1 bis 50) darstellt, R!'' Hydroxyl- oder
Alkoxylgruppen bedeutet, R Alkylgruppen sind und R0
3-Aminopropyl- oder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl-

Gruppen darstellen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist daher
der von der Beschwerdefiihrerin ausgewahlte
Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit im Stand der Technik D2 eindeutig und
unmittelbar offenbart. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, dass die Auswahl der Komponente (C)
gemal den Absatzen [0035] bis [0037] oder [0099] bis
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[0101] von D2 als Ausgangspunkt fir die Analyse der
erfinderischen Tatigkeit in ruckschauender
Betrachtungsweise in Kenntnis des Streitpatents erfolgt

sei, kann daher nicht iberzeugen.

Im Einklang mit den allgemeinen Kenntnissen des
Fachmanns ist des Weiteren aus den Absatzen [0035] und
[0099] von D2 zu entnehmen, dass die Komponenten (C),
die in der ersten und vierten bis sechsten
Ausfihrungsformen von D2 verwendet werden, durch
Hydrolyse und Kondensation von R? und R3 (bzw. R? und
R10) substituierten Dialkoxysilanen hergestellt werden
kénnen, wobei bei den vierten bis sechsten
Ausfiihrungsformen optional ein R? und R!0 substituiertes
Dialkoxysilan ebenfalls als Comonomer hydrolisiert und
kondensiert wird. Die von der Beschwerdegegnerin
herangezogenen Ausfiihrungsbeispiele 5 bis 7 von D2
betreffen hydrolysierte und kondensierte Produkte des
N- (2-Aminocethyl) -3-aminopropylmethyldimethoxysilans
(Ausfihrungsbeispiele 5 und 7) oder des 3-Aminopropyl-
methyldiethoxysilans (Ausfihrungsbeispiel 6). Die in
den Ausfihrungsbeispielen 5 bis 7 von D2 erhaltenen
Produkte stellen daher spezifische Komponenten (C)
gemall der ersten und der vierten bis sechsten

Ausfihrungsformen der Erfindung von D2 dar.

Angesichts der obigen Analyse kommt die Kammer zu dem
Schluss, dass eine Analyse der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend sowohl von den in den Absatzen [0035] bis
[0037] und [0099] bis [0101]] der D2 beschriebenen
oligomeren Aminosilanen als auch von den

Ausfihrungsbeispielen 5 bis 7 der D2 gerechtfertig ist.
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Unterscheidungsmerkmale

Die Zusammensetzungen gemal den Alternativen 1 bis 6
des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheiden sich von
den Zusammensetzungen gemal den ersten und vierten bis
sechsten Ausfihrungsformen von D2 dadurch, dass die
Siliciumatome der in der Komponente b) enthaltenen
Aminopropyl-funktionellen Alkoxysiloxane keine

Alkylgruppen tragen.

Im Hinblick auf die Bemerkungen in obigen Punkten 1 bis
1.3 ist festzustellen, dass sich die Definition der
Zusammensetzungen gemal den Alternativen 7 bis 30 des
Anspruchs 1 vom Hauptantrag mit der Definition der
Zusammensetzungen gemal dem ersten und den vierten bis
sechsten Ausfihrungsformen von D2 Uberlappen, namlich

wenn fir die oligomeren Aminosilane gemafB D2:

R* bzw. R Methoxy- oder Ethoxy- Gruppen sind,

R? bzw. R? i-Butyl, n-Butyl, i-Octyl oder n-Octyl
darstellen (die spezifischen i-Butyl, n-Butyl, i-Octyl
oder n-Octyl entsprechen der Definition wvon R? bzw. R9,

i.e. Alkylgruppen, ohne in D2 genannt zu sein) und

R> bzw. R0 eine 3-Aminopropyl- oder N-(2-Aminoethyl) -
3-aminopropyl-Gruppe darstellt.

Aufgabe und Lésung

GemalB den Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin
(Beschwerdeerwiderung, Punkt 5.3, 2. Absatz) lag die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der
Bereitstellung einer Zusammensetzung auf Basis von
silanmodifizierten Polymeren in Kombination mit

aminopropylfunktionellen Silanoligomeren, die zu einer
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verbesserten Haftung auf Substraten (PMMA) fihren, die

als schwierig zu verkleben oder abzudichten gelten.

Zur Losung dieser Aufgabe schldgt das Streitpatent die
Verwendung der im obigen Punkt 1.2 genannten

Alternativen 1 bis 30 wvor.

Erfolg der beanspruchte Lésung

Zum Beleg fir eine erfolgreiche Losung der
patentgemaBen Aufgabe hat die Beschwerdegegnerin auf
den im Schreiben der Patentinhaberin vom 17. Mai 2018
dargestellten Vergleichsversuch abgestellt. Demnach
wurde bei der Herstellung eines oligomeren Aminosilans

entweder N- (2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxy-

silan (entsprechend den Ausfiihrungsbeispielen 5 und 7

von D2) oder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxy-

silan (entsprechend der Lehre des Streitpatents)

verwendet.

Dieser Vergleich soll zeigen, dass das Ersetzen in den
oligomeren Aminosilanen des nachstliegenden Standes der
Technik einer am Siliciumatom gebundenen Methylgruppe
durch eine Methoxygruppe zu einer Verbesserung der
Zugscherfestigkeit fihrt, wenn das oligomere Aminosilan
in einer Klebstoffzusammensetzung zur Verbindung wvon
PMMA/PMMA verwendet wird. Der behauptete Effekt soll
somit auf eine Erhodhung der Anzahl der Alkoxygruppen

zurickzufihren sei.

Hinsichtlich der Alternativen 7 bis 30 wendet die
Beschwerdefiihrerin aber ein, dass sich die von der
Beschwerdegegnerin behauptete Verbesserung nicht
glaubhaft im gesamten beanspruchten Bereich erzielen

lasse.
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Es wird von der Beschwerdefiihrerin darauf hingewiesen,
dass Anspruch 1 die Verwendung von oligomeren
Aminosilanen erlaubt, die nicht nur mit
Trialkoxyverbindungen, sondern auch mit Dialkoxy-
verbindungen und eventuell zusatzlich mit Monoalkoxy-
verbindungen erhaltlich sind, womit die oligomeren
Aminosilane der Alternativen 7 bis 30 nicht zwingend
eine hohere Anzahl an Alkoxygruppen als im
nachstliegenden Stand der Technik aufweisen. Dies wurde

von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Wie von der Beschwerdefithrerin betont wurde, gehdren zu
den beanspruchten oligomeren Aminosilanen gemalB
Komponente b) insbesondere solche, die sich von denen
aus dem nachstliegenden Stand der Technik lediglich
darin unterscheiden, dass sie eine spezifische
Alkylgruppe, namlich n-Butyl, i-Butyl, i-Octyl

oder n-Octyl, flir den an dem Siliciumatom gebundenen

Substituent R besitzen.

Die Beschwerdegegnerin hat weder durch experimentelle
Daten noch anhand stitzender technischer Argumente
dargestellt, warum die oligomeren Aminosilane geméal
Alternativen 7 bis 30 allgemein zu einer Verbesserung
bzw. einer Optimierung der Zugscherfestigkeit bzw.
Haftung fihren sollen. Die ist der Kammer nicht
ersichtlich. Insbesondere gibt es keinen Grund davon
auszugehen, dass das Ersetzen der an den Siliciumatomen
gebundenen Methylgruppe der oligomeren Aminosilane aus
den Ausfihrungsbeispielen 5 bis 7 von D2 durch eine
n-Butyl, i-Butyl, i-Octyl oder n-Octyl Gruppe gemal
vorliegendem Anspruch 1, oder die Auswahl solcher
spezifischen Substituenten aus der Alkylgruppe, die
allgemein flir die Substituenten R und R? in den
Formeln 9, 10, 22 und 23 von D2 definiert werden, zu

einer solchen Optimierung fihrt.
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8.3 GemaR gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern
muss sich aber eine technische Wirkung, die fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit geltend
gemacht wird, grundsédtzlich im gesamten beanspruchten
Bereich erzielen lassen (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage, 2019, I.D.4.3).

8.4 Unter diesen Umstanden ist es notwendig, die vorstehend
in Punkt 6 angefihrte Aufgabenstellung umzuformulieren.
Ausgehend von der ersten, oder einer der vierten bis
sechsten Ausfihrungsformen von D2 als nachstliegendem
Stand der Technik, die durch die Ausfihrungsbeispiele 5
bis 7 von D2 illustriert werden, liegt das Streitpatent
somit lediglich die objektive Aufgabe zugrunde, weitere
Zusammensetzungen auf Basis von silanmodifizierten

Polymeren bereitzustellen.
Naheliegen

9. Es bleibt zu beantworten, ob der Stand der Technik dem
Fachmann Anregungen bot, die genannte objektive Aufgabe
durch die Bereitstellung der anspruchsgemalen

Zusammensetzung zu losen.

D2 lehrt, dass die an den Siliciumatomen der oligomeren
Aminosilane (C) gebundenen R? und R? Gruppen allgemein
Akylgruppen, wie zum Beispiel Butyl, sein kdnnen
(Absatze [0037]und [0101]). Des Weiteren ist die
Auswahl der n-Butyl, i-Butyl, i1i-Octyl und n-Octyl
Substituenten aus der in D2 offenbarten Alkylgruppe,
wie oben dargestellt, nicht kausal fir einen
technischen Effekt und somit lediglich als willkirlich
zu betrachten. Aus diesem Grund bedarf der Ersatz der
Methyl Substituenten, die an den Siliciumatomen der

oligomeren Aminosilane (C) der Ausfihrungsbeispiele 5
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bis 7 von D2 gebunden sind, durch n-Butyl, i-Butyl, i-
Octyl oder n-Octyl Gruppen, welcher Ersatz durch
Verwendung eines entsprechenden Dialkoxyaminosilans fir
die Herstellung der oligomeren Aminosilane in bekannter
Weise (siehe obigen Punkt 2.5) erzielt werden kann,

keines erfinderischen Zutuns.

Die Kammer kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass
der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 naheliegende
Ausfihrungsformen einschlieBt, mit der Folge, dass
keine erfinderische Tatigkeit fur den beanspruchten
Gegenstand anerkannt werden kann. Der Antrag der
Beschwerdegegnerin ist folglich wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit gema@B Artikel 52 (1) und 56
EPU nicht gewdhrbar.

Hilfsantrdge 2 und 8

11.

Die Hilfsantrage 2 und 8 sind mit der
Beschwerdeerwiderung eingereicht worden. Nach Artikel
25 (2) VOBK 2020 ist Artikel 12 Absdtze 4 bis 6 der
revidierten Fassung der Verfahrensordnung auf
Beschwerdebegrindungen und darauf fristgerecht
eingereichte Erwiderungen, die, wie im vorliegenden
Fall, vor dem 1. Januar 2020 eingereicht wurden, nicht
anzuwenden. Stattdessen ist weiterhin Artikel 12 (4)
VOBK 2007 anzuwenden (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

Der Gegenstand der Hilfsantrdge 2 und 8 richtet sich
auf die im obigen Punkt 1.2 genannten Alternative 1 bis

6 des Hauptantrags.

Wahrend der mindlichen Verhandlung erklarte die
Beschwerdefilhrerin, dass sie keine Einwa@nde gegen die
Zulassung dieser Hilfsantrdge habe. Die Kammer hat auch

keinen Grund, die Hilfsantrdge 2 und 8 nicht zu
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berlicksichtigen, welche somit im Verfahren sind
(Artikel 12 (4) VOBK 2007).

Zurlickverweisung

12.

13.

13.

13.

Da das Streitpatent in Form des Hauptantrages (des vor
der Einspruchsabteilung mit Schreiben vom 17. Mai 2018
eingereichten Hilfsantrags 2) die Bedingungen des
Artikels 56 EPU nicht erfullt, ist die angefochtene
Entscheidung gemal dem Antrag der Beschwerdefiihrerin

aufzuheben.

Nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPU steht es im Ermessen
der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst
entscheidet oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Instanz, die die Entscheidung
erlassen hat, zurickverweist, wobei die ZweckmaRigkeit
einer solchen Zurickverweisung nach Sachlage im

Einzelfall zu beurteilen ist.

Aus der Analyse des schriftlichen Vortrags der
Beteiligten hinsichtlich der Frage der erfinderischen
Tatigkeit flr den Hauptantrag ergab sich eine
notwendige Differenzierung zwischen den von der Kammer
genannten Alternativen 1 bis 6 und den Alternativen 7
bis 30. Dies wurde in der Mitteilung der Kammer gemal
Artikel 15 (1) VOBK hervorgehoben.

Hinsichtlich des Hilfsantrags 2, d.h. der Alternativen
1 bis 6, ging die Beschwerdegegnerin wahrend der
mundlichen Verhandlung auf das Vorbringen der
Beschwerdefihrerin, wonach es zum allgemeinen
Fachwissen gehdre, dass eine Erhodhung der
Vernetzungsdichte, wie mittels der Alternativen 1 bis 6
durch die Verwendung einer hdéheren Anzahl an

Alkoxygruppen zu erwarten sei, zu einer Verbesserung
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der mechanischen Eigenschaften und somit der
Zugscherfestigkeit der ausgeharteten Zusammensetzung

fuhre.

Die Beschwerdegegnerin wies insbesondere auf
Unterschiede zwischen der Zugfestigkeit, die von der
Kammer in ihrer Mitteilung angesprochen wurde, und der
Zugscherfestigkeit. Es wurde des Weiteren auf die
Bedeutung der an die Siliciumatome gebundenen
Aminogruppen fir die Zugscherfestigkeit,
veranschaulicht durch einen Vergleich der Beispiele 5C
und 6C des Streitpatents, die chemische Beschaffenheit
von PMMA und ihre Bedeutung fir die Haftung der
geharteten beanspruchten Zusammensetzungen hingewiesen.
Die Zulassung einer solchen Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin nach
Einreichung ihrer Erwiderung steht im Ermessen der
Kammer (Artikel 13 (1) VOBK 2020 in Verbindung mit
Artikel 25 VOBK 2020). Gem&B Artikel 13 (2) VOBK 2020
bleiben Anderungen des Beschwerdevorbringens eines
Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung grundsédtzlich unberticksichtigt, es sei
denn, der Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir

aufgezeigt, dass "aubergewdhnliche Umstande" vorliegen.

Im vorliegenden Fall ist eine solche Anderung im Sinne
von Artikel 13(1) VOBK 2020 als eine legitime Antwort
auf die von der Kammer in ihrem Bescheid aufgeworfenen
Fragen zur Klarung der Frage der erfinderischen
Tatigkeit fir die Alternativen 1 bis 6. Folglich war es
nicht nur angebracht das zusatzliche Vorbringen der
Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen Verhandlung
fir eine sachgerechte Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit zu bericksichtigen, sondern auch aufgrund der
oben dargestellten auBergewdhnliche Umstande

gerechtfertigt, dieses zuzulassen.
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4 Angesichts der neuen Sachlage, die sich aus dem Vortrag

der Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen

Verhandlung ergab, und der in der mindlichen

Verhandlung erfolgten Zustimmung der Beteiligten zu
liegen nach Uberzeugung der

einer Zuriuckverweisung,
Satz 1

Kammer besondere Grinde im Sinne von Artikel 11,

VOBK 2020 vor, gemdB Artikel 111 (1) EPU die Sache zur
Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz

zuriuckzuverweisen.

ntscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

B. ter Heijden D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



