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SACHVERHALT UND ANTRAGE

I. Auf die europdische Patentanmeldung 79 103 153.7, die am
27. August 1979 unter Inanspruchnahme der Priorit#dt aus den
deutschen Voranmeldungen vom 1. September 1978 und
30. Dezember 1978 angemeldet worden ist, ist am 4. Novem-
ber 1981 das europdische Patent 8761 mit fUnf Patent-

ansprlichen erteilt worden. Anspruch 1 lautet:

"1. Papierleimungsmittel, bestehend aus einer wdB8rigen
Zubereitung von mit 0,5-1 Aquivalent Epichlorhydrin (bezogen
auf Aminogruppen im basischen Amid) quaternierten dibasi-
schen Fetts¥ureamiden von Fettsduren mit Schmelzpunkten Uber
30°C und Aminen der allgemeinen Formel

HyN-R-(NH-R'),-NH,
und/oder deren technischen Gemischen, wobei

R und R' gleich oder verschieden sind und einen Alkylenrest
mit 2 oder 3 C-Atomen bedeuten und n einen Wert von 1-6
hat,

und die technischen Amine in Mengen von bis zu 80 Gew.-%
Begleitstoffe enthalten k¥nnen, die im wesentlichen aus
cyclischen und/oder verzweigten Aminen bestehen, die etwa
den gleichen technischen Siedebereich besitzen, dadurch
gekennzeichnet, daB die pPapierleimungsmittel 0,05 bis 1
Gew.-% (bezogen auf Feststoff) eines Elektrolyten enthalten
und die Quaternierung in Gegenwart von Wasser durchgeflhrt

wird".
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II. Gegen die Erteilung des europHischen Patents hat die
Einsprechende am 24. Juni 1982 Einspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer
Tdtigkeit beantragt. Die Begrlndung wurde zum Teil auf
neu genannten Stand der Technik gestltzt.

III. Durch Entscheidung vom 28. Juli 1983 hat die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zurlickgewiesen. Zur Begrlindung wurde
u.a. ausgeflihrt, daB die kennzeichnende Anwesenheit von
Wasser bei der Quaternierung sich nicht aus dem n#chst-
liegenden Stand der Technik ergibt. Die Tatsache, daB die
Lehre des Streitpatents zu Uberlegenen Werten in der
Wasseraufnahme und bei der Tintenschwimmprobe fUhrte, wurde
als wesentliches Indiz fiir das vorliegen der erfinderischen
Tdtigkeit angesehen. Das Naheliegen der anderen kenn-
zeichnenden MaBnahme, n¥mlich des Gehalts von 0.05 bis 1
Gew.-% eines Elektrolytes, lasse sich nicht damit begrtnden,
daB bei der Quaternierung ohnehin SalzsHure frei wlirde, da
nicht glaubhaft gemacht worden sei, daB die frei werdende

Salzsdure in diesen beanspruchten Bereich f¥l11t.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am
22. September 1983 unter gleichzeitigen Entrichtung der
vorgesehenen GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 25.
November 1983 begrindet. Die Kammer hat in einer Mitteilung
darauf hingewiesen, daB der m¥glicherweise Uiberraschende
Charakter des Quaternierungsverfahrens das hiermit erreichte
Ergebnis, n#hmlich das beanspruchte Mittel selbst, nicht
notwendigerweise erfinderisch macht. Daraufhin legte die
Beschwerdegegenerin die Ergebnisse von weiteren
Vergleichsversuchen vor. Die Beschwerdefllhrerin hat zuletzt
neuheitsschddliche vorwegnahme des Streitpatents durch
EP-5201 (2) geltend gemacht. Eine mindliche Verhandlung fand

am 25. April 1985 statt.
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Vorbringen der Beschwerdeflhrerin 148t sich etwa wie

folgt zusammenfassen:

(a)

(b)

(c)

160/8/85

Der vVorschlag nach der #Hlteren europdischen Anmeldung
(2), wonach durch Quaternierung eines Amids mit
Epichlorhydrin in Gegenwart von Wasser ein
Papierleimungsmittel erhalten werde, das mit Leitungs-
wasser, also mit elektrolythaltigem Wasser, zum Einsatz
gelangt, (s. Beispiel 20) stelle die Neuheit des

Streitgegenstandes in Frage.

In der DE-B- 1 012 165 (1) seien Leimungsmittel
beschrieben, die aus Polyalkylenpolyaminen, FettsHuren
und Epichlorhydrin erhalten wurden. Hierbei handele es
sich um Produkte der Art, die auch die Patentinhaberin
als Leimungsmittel empfiehlt. Die Lehre dieses
Dokumentes sei keineswegs auf die Durchftihrung der
Reaktion in L8sung unter Einsatz polarer L®sungsmittel
beschridnkt. Die Ausgangsstoffe flir die Quaternierung
ktnnten auch in dispergierter Form eingesetzt werden.
Ein Vorurteil gegen die Quaternierung in Gegenwart von
Wasser sei der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen.
Vielmehr habe es nahegelegen, die Reaktion in dem Milieu
durchzuflihren, in dem die erhaltenen Substanzen spiter

angewendet werden sollen.

Der chemische Aufbau der Kondensationsprodukte gemdp der
Entgegenhaltung (1) stimme mit dem der Polymeren des
Streitpatents Uberein. Es sei nicht zu erwarten, daB die
Erzeugnisse wegen der Unterschiede im Herstellungs-
verfahren andere Eigenschaften und Fidhigkeiten auf-
weisen. Die Bedingung, daB eine gewisse Konzentration
von Elektrolyten im Mittel anwesend sein mlsse, sei auch
bekannt gewesen. Jedenfalls flihre die bei der Quater-

nierung freiwerdende Salzs8ure zur Bildung eines Elek-
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trolytgehalts im Leimungsmittel. Ubrigens bedeute die
Anwendung von Leitungswasser z.B. mit einem Hirtegrad
von 20, die Einstellung eines Elektrolytgehalts von 0.19
%.

VI. Die Beschwerdegegnerin widerspricht diesem Vortrag im

wesentlichen wie folgt:

(a) Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 werde
durch (1) nicht neuheitsschidlich getroffen. Nur das
Beispiel 20 erwdhne die Quaternierung mit Epichlorhydrin
in Wasser. Dort werde jedoch ein Quaternierungsprodukt
hergestellt, das sich von Bis-(3-aminopropyl)-methylamin
ableite und somit nicht unter die Definition des
Anspruchs nach dem vorliegenden Patent falle. Weiterhin
misse die auf S. 10, Z. 14-24 erwdhnte Verwendung des
Quaternierungsprodukts mit Leitungswasser in der
Tintenschwimmprobe zu einer Elektrolytkonzentration
(bezogen auf Feststoff) flUlhren, die wesentlich auBerhalb
des hier Beanspruchten liegt. Der erfindungsgemiBe
Elektrolytgehalt bedinge - anders als in (2) - die
Viskositdt des Leimungsmittels, welches normalerweise
eine Feststoffkonzentration von mindestens 5 bis 40
Gew.-% habe.

(b) Die vergleichsversuche hitten gezeigt, daB man gem4s
der Erfindung Leimungsmittel mit Uberlegenen Eigen-
schaften herstellen kdnne (s. Erteilungsverfahren,
Bericht vom 11. November 1980, und erginzend im
Beschwerdeverfahren Bericht vom 15. November 1984).
Besonders Uberaschend sei die Verringerung der Wasser-
aufnahme des Papiers bei Einsatz des erfindungsgemiBen

Leimungsmittels, was auf den Ubergang vom homogenen
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VII.
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alkoholischen L¥sung zur wiBrigen Suspension bei der
Quaternierungsreaktion zurlickgehe. Uibrigens empfehle (1)
eindeutig nur organische L¥sungsmittel fUr die

Quaternierung.

Die Beschwerdefllhrerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die
Beschwerdegegnerin beantragt dagegen, die Beschwerde zurlick-

zuwelisen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel
64 EPU; sie ist daher zul¥ssig.

Die geltenden Patentansprliche beziehen sich auf wdBrige
Zubereitungen von Papierleimungsmittel, die bestimmte mit
0.5 - 1 Aquivalent Epichlorhydrin quaternierte dibasische
Fettsdureamide enthalten und dadurch gekennzeichnet sind,
daB sie 0.05 bis 1 Gew.-% eines Elektrolyten enthalten und
daB die Quaternierung in Gegenwart von Wasser durchgefiihrt
wird. Die Amin-Komponente hat dabei die allgemeine Formel
H2N—R—[NH—RD n-NHy, wo R und R' einen Alkylenrest von 2 oder
3 C-Atomen bedeuten und n einen Wert von 1-6 hat (z.B.
Diethylendiamin, Triethylentriamin und Tetraethylenpentamin
usw.). Die Fettsduren haben einen Schmelzpunkt von Uber

30° C, bevorzugt sind solche mit C10-C2¢ C-Atomen.

Solche quaternisierte Amide werden nebenbei in (2) zur An-
wendung als Leimungsmittel fUr Papier beschrieben (s. auch
Hinweis im Streitpatent S. 2, Z. 44-46). Im Zusammenhang mit
der Herstellung der basischen Amide werden dieselben Fett-
sduren (EP-5201, S. 3, Z. 3-7) sowie auch beispielsweise
drei Polyamine genannt, die unter die formelm#Bige Defini-
tion dieser Komponente nach dem Streitpatent fallen (vgl. S.
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3 letzter Abs., besonders Z. 20-21). Die Amide k®nnen mit 30
bis Uber 300, bes. 50-250 % der stBchiometrisch erforder-
lichen Menge an S8ure oder Quaternierungsmittel umgesetzt
werden (vgl. S. 4, Abs. 3), entsprechend 0,3-3, besonders
0,5-2,5 Aquivalenten. Bevorzugtes Quaternierungsmittel ist

Epichlorhydrin (vgl. Anspruch 6).

Im allgemeinen Beschreibungsteil findet sich bezliglich der
Herstellung der Quaternierungsprodukte nach (2) und deren
nachfolgenden Uberfilhrung in wdBrige Zubereitungen der
Leimungsmittel lediglich der Hinweis, daB die Schmelze des
basischen Amids nach dessen AbkUhlung mit dem Quater-
nierungsmittel umgesetzt und dann mit Wasser zu L®sungen,
Suspensionen. oder Emulsionen verarbeitet wird (S. 5,

Z. 11-26). Diese allgemeinen Angaben werden durch die
Beispiele 1 bis 12 n¥her erliutert, wobei gem#B Beispiel 1
bzw. 5 die Quaternierung selbst in Aceton bzw. in der
Schmelze erfolgt. Das einzige Beispiel, in dem die
Quaternierung in Gegenwart von Wasser durchgefiihrt wird,
ist Beispiel 20. In diesem Fall ist Wasser nicht nur ein
L8sungsmittel fUr die Reaktion, sondern es dient auch
anschlieBend als Mittel zur Erstellung der Konzentration der
wdBrigen Zubereitung zu einer ca. 20 %$igen Emulsion (S. 12,
Z. 12-13).

Beispiel 20 steht daher auBerhalb der o.g. allgemeinen
Anweisung Uber die Herstellung der wHdBrigen Zubereitungen
der Quaternierungsprodukte, weil - abweichend vom allge-
meinen Prinzip - der Wasserzusatz nicht nach der Herstellung
des Quaternierungsprodukts, sondern ausschlieflich davor
stattfindet. Dieses Beispiel, in dem die Herstellung einer
wdBrigen Zubereitung eines vom Streitpatent nicht umfaBten
Quaternierungsprodukts aus dem basischen Amid des
Bis-(3-aminopropyl)methylamids der StearinsHure beschrieben

ist, wird daher als Ausnahme von

Y
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der allgemein gliltigen technischen Regel nach (2) und nicht
als generelle Offenbarung einer Quaternierungsmethode fur
alle die zahlreichen, unter den dortigen Anspruch fallenden

oder in der Beschreibung erwdhnten Amide anzusehen sein.

5. Den Ausflihrungen der BeschwerdeflUhrerin, daB dieses
Beispiel 20 zusammen mit den nachfolgenden (S. 12, Z. 14)
Bedingungen einer Tintenschwimmprobe nach Beispiel 14
(S. 10, Z. 14 bis S. 11, Z. 1) eine wHBrige Zubereitung
beschreibe, die unter Anspruch 1 des Streitpatents f&llt,
kann nicht zugestimmt werden. Abgesehen davon, daB das
angewendete Amid strukturell auBerhalb der Definition des
Anspruchs 1 liegt, bringt das vorgeschriebene Leitungswasser
(200 ml) bei einem normalen Hirtegrad von 20 verh¥ltnismigig
viele Elektrolyte ins Gemisch. Die ca. 1,9-2 % Elektrolyt-
konzentration in Leitungswasser bedeutet ungef$hr 40 mg,
also mehr als das Leimungsmittel selbst (x=0,6 $ bezogen auf
5 g Zellstoff liefert nur 30 mg Mittel im Gemisch) (vgl. s.
10, Z. 14-18). Das Verh¥ltnis der beiden Komponenten ist
nicht nur das Vielfache des im Anspruch bestimmten 0.05-1
Gew.-%, sondern das Ergebnis ist auch nicht mehr das lager-
fdhige Papierleimungsmittel selbst, sondern eine verdlnnte
Form dessen, was unmittelbar fir die Behandlung des Papiers

geeignet ist.

6. Obwohl - wie unter 4 ausgeflihrt - die allgemeine Offen-
barung einer Quaternierungsmethode in Wasser flur
alle in der Beschreibung aufgefllhrten Amide schon wegen der
besonderen Umstdnde des Beispiels 20 nicht gegeben ist,
stellt sich doch die Frage, ob die Forderung nach der Zugabe
von Wasser in der Entgegenhaltung (S. 5

160/8/85 cei)enn
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Z. 16) durch Zufuhr von Leitungswasser die gewlinschte Ein-
stellung der Elektrolytkonzentration notwendigerweise mit
sich bringen konnte. Bei einer Feststoffkonzentration von 5
oder 25 Gew.-% (S. 5, Z. 22) wlrde Leitungswasser mit einem
Hidrtegrad 20 (d.h. 2 § Elektrolyt) die Elektrolytkonzen-
tration (bezogen auf Feststoff) ca. 0,38 bzw. 0,06 § sein,
d.h. innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0.05 bis 1

Gew.-%-

Trotzdem unterscheiden sich solche Leimungsmittel von denen
nach dem Streitpatent jedenfalls in der Herstellungsmethode;
es liegt auch Bewels vor, daB die Eigenschaften der beiden
Leimungsmittel nicht identisch sind (vgl. Streitpatent s. 4,
Z.24-26, i.v.m. Tabelle 1). Dies gestattet den Rlickschlus,
daB8 keine bloBe Ausfllhrungsform des Vorbeschriebenen, son-
dern eine andere Erfindung vorliegt. Folglich trifft (2) der
Gegenstand nach dem Streitpatent nicht neuheitssch#ddlich.

Nachdem die Neuheit des Streitpatents gegentiber (1) unbe-
stritten ist, ist zu prtifen, ob die Leimungsmittel nach dem
Streitpatent im Hinblick auf den verBffentlichten Stand der
Technik auf erfinderischer Tdtigkeit beruhen. Zur Beurtei-
lung dieser Frage ist von (1) auszugehen. Diese Entgegen-
haltung betrifft ebenfalls Leimungsmittel flir Papier mit
strukturell identischen oder &hnlichen Komponenten. Die
typischen Fetts#urepolyamide, die bevorzugt mit Epichlor-
hydrin quaterniert sind, leiten sich von Polyalkylen-
polyaminen ab, wie z.B. Diethylentriamin, Triethylentetramin
oder Tetraethylenpentamin (vgl. Sp. 3, Abs. 3). Die

Quaternierung wird in Abwesenheit oder in
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Gegenwart eines vorzugsweise polaren L8sungsmittels wie
"Ethanol, Isopropanol, tert-Butanol und dgl." durchgeflhrt.
Obwohl Wasser ein polares L¥sungsmittel ist, wird dieses
nicht spezifisch genannt. Ein Elektrolytzusatz ist nicht

vorgeschrieben.

Die Patentinhaberin hat festgestellt, daB die Leimungsmittel
gemdB diesem Stand der Technik nicht ganz zufriedenstellende
Leimungwirkung zeigen (s. Berichte vom 11.11.1980 und
15.11.1984). Die Wasseraufnahme ist n8mlich mit einem
Leimungsmittel, das in Ethanol quaterniert wurde, zu hoch
und der Durchschlag der Tinte an Test-Papier zu grog
(Tintenschwimmprobe) . Diese Tests sind in der Fachwelt als
die wesentlichen Kriterien der Leimungswirkung anerkannt.

Die erfindungsgemidBe Aufgabe gegenliber der n¥chstliegenden
und vorverdBffentlichten Entgegenhaltung (1) besteht daher
darin, diesbezliglich verbesserte Leimungsmittel vorzu-
schlagen. Die L8sung der Aufgabe gemiB den kennzeichnenden
Merkmalen besteht in der Abwandlung der bekannten Mittel in
zweierlei Hinsicht: zum einen wird die Quaternierung in
Wasser statt Alkohol durchgeflhrt; zum anderen ist die
Einstellung eines Elektrolytgehalts vorgesehen. Die Patent-
inhaberin hat auch glaubhaft gemacht (s. Tabelle 1 und 2 in
der Patentschrift und Vergleichsversuche im Erteilungs- und
Einspruchsverfahren), daB8 diese Aufgabe auch tats¥chlich
geldst wird, was von der Beschwerdeflhrerin nicht bestritten

wird.

FUr die Entscheidung, ob der Patentgegenstand auf erfin-
derischer Tdtigkeit beruht, kommt es auf die PrUfung der
Frage an, ob die L¥sung der gestellten Aufgabe, ndmlich die
0.g. Verbesserung der bekannten ILeimungsmittel auf die hier
vorgeschlagene Weise aufgrund des Standes der Technik zu

erwarten war. Hierflir gibt (1) nichts her. Bereits die
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Angabe in (1), wonach sich "polare L¥sungsmittel, wie
Athanol, Isopropanol, tert.-Butanol und dgl. "bevorzugt als
Quaternierungsmedium eignen, deutet eher auf eine enge
Definition dieser L¥sungsmittel im Sinne von Alkoholen als
auf eine breit angelegte Anweisung zum Einsatz beliebiger
polarer L¥sungsmittel. Eine Einladung zur Verwendung von
Wasser geht jedenfalls unter dem Aspekt der bestehenden
Aufgabe hiervon nicht aus. Es wurde weder vorgetragen, noch
ist es der Kammer bekannt, daB es auf diesem Gebiet ein
allgemeines Fachwissen gibt, das einigermaBen sichere
Voraussagen darUber zuldBt, wie die anvisierte Verbesserung
zu erzielen ist. Zudem ist aus der Sicht des Chemikers die
Zusammensetzung eines Mittels bestimmend flUr dessen Eigen-
schaften; die Erkenntnis nach dem Streitpatent, wonach der
Austausch eines LYsungsmittels bei der Herstellung des
Leimungsmittels dessen Eigenschaften beeinfluBt, ist daher

als Uberraschend zu bewerten.

12. Der Austausch des bekannten L¥sungsmittels Alkohol gegen
Wasser lag etwa auch nicht deshalb nahe, weil der so
ausschlieBlich aufs Experiment angewiesene Fachmann beim
ersten besten Versuch zwangsldufig auf den Gegenstand nach
dem Streitpatent stoBen muBte; denn Wasser hat sich schon
wegen mangelnder L¥slichkeit der Reaktionsteilnehmer in
Wasser nicht angeboten. GewBhnlich gilt aber die Durch-
fuhrung einer Reaktion in homogener Phase als vorteilhaft,
wie (1) zeigt. Keinesfalls war der Fachmann genBtigt, gerade
Wasser zu versuchen, weil keine Probleme der Arbeitsweise in
organischen L¥sungsmitteln zur Anderung vom homogenen zum
heterogenen Medium zwang und zudem hierdurch keine vorteile

zZzu erwarten waren.
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Es war auch nicht naheliegend, die Reaktion aus praktischen
Grinden im selben Milieu durchzuftihren, in dem das Produkt
spdter angewendet wird, denn die Unsicherheit, ob eine
glatte Quaternierung in Suspension reibungslos ablduft,
hdtte den Fachmann von einem solchen Experiment abgehalten.
Ehnliche {lberlegungen gelten auch flir den Elektrolytgehalt
der Leimungsmittel nach dem Streitpatent. Elektrolyte werden
in (1) weder erwdhnt, noch existierte ein Fachwissen, daB
durch einen Elektroylteinsatz das FlieBverhalten der
Leimungsmittel glnstig beeinfluBt werden kann. Wenn die
Beschwerdefiihrerin geltend macht, daB8 die bei der
Quaternierung frei werdende SalzsHure zwangsl¥ufig mit dem
Amin Salze liefert, so hat sie doch nicht den Beweis
erbracht, dag hierbei Salze in der nach dem Streitpatent
vorgeschriebene Elektrolytkonzentration anfallen. Der
angezogene Stand der Technik konnte demnach keine begrin-
dende Erwartung vermitteln, daB die nach dem Streitpatent
vorgeschlagene Anderung des Reaktionsmediums fUr die
Quaternierung zusammen mit dem vorgeschriebenen Elektro-
lytgehalt zu leimungstechnisch verbesserten Zubereitungen
fuhren wlrde.

Der Gegenstand des Hauptanspruchs ist daher erfinderisch und
dasselbe gilt fUr die Unteransprlche 2 bis 4, die von der
Patentfihigkeit des Hauptanspruches getragen werden.
Anspruch 5 betrifft geleimtes Papier, das mit einem
Leimungsmittel gem#B8 Anspruch 1 behandelt wurde. Dieser
Gegenstand kann als eine Kombination von Papier und den
neuen und erfinderischen Mittel betrachtet werden. Die
Vergleichsversuche gegenliber (1) als ndchstliegenden Stand
der Tehnik haben gezeigt, daB es sich hier um ein Erzeugnis
mit Uberraschenderweise Uberlegenen Eigenschaften handelt,

das gleichfalls patentfihig ist.
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Es wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der

Einspruchsabteilung vom 28. Juli 1983 wird zurlckgewiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

B A Norman K Jahn
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