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Sachverhalt und Antrage

Auf die europidische Patentanmeldung 79 105 366.3, die am
24. Dezember 1979 mit deutscher Prioritdt vom 6. April 1979
eingereicht worden war, wurde am 21. April 1982 das euro-
paische Patent 16 870 auf der Grundlage von sieben Patent-

ansprichen erteilt, deren erster, wie folgt, lautete:

"Verfahren zum Polymerisieren von Methylmethacrylat oder von
iiberwiegend daraus bestehenden Monomerengemischen in Gegen-
wart von radikalbildenden Initiatoren, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Polymerisation in Gegenwart eines sterisch
gehinderten Amins der Formel
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worin R gleiche oder verschiedene Alkylreste, R' Wasserstoff
oder einen Alkylrest und A eine gegebenenfalls substituierte
2- oder 3-gliedrige Alkylenkette darstellt, durchgefihrt

wird."

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-
fihrerin am 21. Januar 1983 wegen mangelnder erfinderischer
Titigkeit Einspruch ein. Sie stiitzte sich dabei zunachst auf
finf Dokumente, von denen zuletzt nur noch

(2) DE-A- 2 459 381

eine Rolle spielte, sowie in spdteren Ausfilhrungen auf das
bereits im Priifungsverfahren bericksichtigte

(C) Pure Appl.Chem. 36 (1-2), 141 - 161 (1973)
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und drei nachbenannte Dokumente, von denen
(7) J. Polym. Science A-1, Vol. 7 (1969), 1425 - 1435,
noch bis zuletzt zur Diskussion stand.

Mit ihrer Einspruchserwiderung legte die Patentinhaberin
(jetzige Beschwerdegegnerin) am 24. Juni 1983 eingeschrankte
Patentanspriche vor und beantragte Aufrechterhaltung des
Patents auf dieser Grundlage. Am 23. Dezember 1983 zog sie
diesen Antrag zuriick und beantragte Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung sowie hilfsweise Aufrecht-
erhaltung mit den gemdB8 Antrag vom 24. Juni 1983 be-
schrankten Anspriichen.

Trotzdem wies die Einspruchsabteilung durch Entscheidung vom
20. September 1984, zur Post gegeben am 18. Februar 1985,
den Einspruch zuriick und hielt das Patent mit den Ansprichen
in der erteilten Fassung aufrecht. -

Sie fiihrte dazu im wesentlichen aus, der Patentgegenstand
sei nicht nur - unstreitig - neu; er beruhe auch auf er-
finderischer Tatigkeit: Dem gesamten entgegengehaltenen

Stand der Technik seien namlich weder

(A) eine Abnahme der UV-Durchldssigkeit von Polymethyl-
methacrylat (PMMA) im Laufe der Zeit, noch

(B) die Verwendung von Tetramethylpiperidinderivaten gerade

in PMMA (gleich zu welchem Zweck), noch
(C) ein Vorteil des Polymerisierens von Methylmethacrylat
(MMA) in Gegenwart von Lichtschutzmitteln gegeniber

deren nachtrdglichem Einarbeiten, noch

(D) die besondere Wirksamkeit der patentgemdB verwendeten

speziellen Verbindungen als Lichtstabilisatoren
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zu entnehmen. Diese vier Schritte, samtlich ndtig zur LOsung
der bestehenden Aufgabe - ndmlich Schaffung von dauerhaft
UV-durchlédssigem PMMA -~ seien daher weder einzeln, noch gar
in ihrer Kombination naheliegend gewesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefﬁhrerin (Ein-
sprechende) am 15. April 1985 unter gleichzeitiger Entrich-
tung der vorgeschriebenen Gebiihr Beschwerde erhoben und
diese am 25. Juni 1985 begriindet. In ihrer Beschwerdebe-
grindung und spateren AuBerungen stiitzt sie sich zus&tzlich
auf die weiter genannten Dokumente

(9) J. Polym. Science A-1, 1079-1086 (1963),

(10) DE-A-2 352 658,

(11) Firmenschrift "Sanol LS-770" (1973) sowie

(L2) NBSIR 78-1463, 54-55 (1978)

und fiihrt unter Bezug auf die obigen Punkte A bis D im
wesentlichen Folgendes aus:

Durch (9) und (12) sei Punkt A als bekannt nachgewiesen; aus
vorher nicht spezifisch bezeichneten Stellen von (2) sowie
aus (10) sei auch die Verwendung gemaf8 Punkt B vorbe-
schrieben; zu Punkt C macht sie einerseits unter Hinweis auf
vorgelegte Versuchsergebnisse geltend, daB der patentgeman
behauptete Effekt auch beim Einmischen des Amins der Formel
(I) nach erfolgter Polymerisation eintrete und daB anderer-
seits bei hochmolekularen GieBplatten das Zufligen des Amins
vor der Polymerisation zwingend erforderlich sei, allenfalls
sich hieraus ergebende Vorteile somit einen in den Scho8
fallenden Effekt darstellen; Punkt D schlieBlich ergebe sich
aus (11) als ebenfalls bekannt. Somit fehle es an erfinde-

rischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin spricht dem gegnerischen Argument 2zu
Punkt A die Relevanz deswegen ab, weil es bei (9) um eine im
bodennahen Sonnenlicht und im Licht von Solarienlampen

fehlende UV-C-Strahlung gehe und auch aus (12) ein analoges
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Verhalten von PMMA bei Einwirkung von UV-A- oder UV-B-Licht
nicht hervorgehe; zu Punkt B vertritt sie die Meinung, die
angezogenen Stellen von (2) seien mangels genauer Angaben
nicht aussagekrdftig; zu Punkt C raumt sie ein, daB es
"inzwischen" (d.h. nach dem Priorit&tsdatum) PMMA-Formmassen
gibt, auf die die Angaben der Beschwerdefiihrerin im wesent-

lichen zutreffen, beharrt aber darauf, daB zur Zeit der

Erfindung erst diese eine LOsung des Problems brachte; zu
Punkt D schlieBlich verweist sie darauf, das8 die in (11)
genannte Verbindung durch (2) nicht zum Stabilisieren gerade
von PMMA empfohlen werde. Insbesondere macht sie geltend,
daB dauerhafte UV-Durchldssigkeit zum Prioritatszeitpunkt

kein Qualitadtsmerkmal von Kunststoffen war und daB beim
Zutagetreten des Problems naturgemaB keine wirksame Gegen-

maBnahme bekannt gewesen, der patentgemaBe Vorschlag somit

erfinderisch sei.

Auf Beanstandung der Kammer in einem Zwischenbescheid,
wonach es sich bei der Vorlage eingeschrankter Patent-
anspriiche am 24. Juni 1983 unter den Umstanden des Falls um
eine nicht widerrufbare Beschrankung gehandelt habe, hat die
Beschwerdegegnerin die Anspruchsfassung vom 24. Juni 1983 im
wesentlichen wiederhergestellt. Unter Bericksichtigung
kleinerer Anderungsvorschlidge in der miindlichen Verhandlung
am 30. September 1986 lauten die unabhdngigen Anspriiche 1, 5

und 6 nunmehr, wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Co-polymerisaten des
Methylmethacrylats mit dauerhaft hoher Durchlassigkeit im
UV-A-Bereich,

dadurch gekennzeichnet,

daB man Methylmethacrylat in einer Menge von wenigstens 80

Gew.-% der zu polymerisierenden Monomeren mit Alkylestern

eeofeen
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der Acrylsdure in Gegenwart von radikalbildenden Initiatoren
und eines sterisch gehinderten Amins der Formel 1

R
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worin R gleiche oder verschiedene Alkylreste, R' Wasserstoff
oder einen Alkylrest und A eine gegebenenfalls substituierte
2- oder 3-gliedrige Alkylenkette darstellt,

copolymerisiert.

5. Platte mit dauerhaft hoher Strahlungsdurchldssigkeit im
UV~-A-Bereich aus einem in situ erzeugten Co-polymerisat des
Methylmethacrylats mit einem Molekulargewicht iiber 500 000,
dadurch gekennzeichnet, daB das Copolymerisat ein zu
wenigstens 80 Gew.-% aus Methylmethacrylat und aus Alkyl-
estern der Acrylsidure mit 1 bis 4 C-Atomen im Alkylrest
aufgebautes Mischpolymerisat ist und ein sterisch gehin-
dertes Amin der Formel I enthalt.

6. Verwendung einer Platte gemafB Anspruch 5 als UV-

strahlungsdurchldssiges Material in Solarien."”

VIII.Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Die
Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zuriickzuweisen
und das Patent mit den in der mindlichen Verhandlung

Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Der geltende Anspruch 1 ergibt sich aus der.erteilten
Fassung durch Einbezug der Offenbarung von Anspruch 5, von
Seite 2, Zeilen 18 bis 20, und von Seite 7, Zeilen 13 bis
21, der Erstunterlagen, entsprechend Seite 2, Zeilen 27 bis
28, bzw. Seite 4, Zeilen 9 bis 14, der Streitpatentschrift.
Die geltenden Anspriche 5 und 6 gehen entsprechend aus den
erteilten Anspriichen 6 bzw. 7 hervor. Die Anspriiche 2 bis 4
stimmen wdrtlich mit den erteilten Anspriichen gleicher
Bezifferung Uberein. Daher, und weil sie den Schutzbereich
der erteilten Fassung nicht erweitern sowie die bindende
Beschrankung vom 24.06,1983 beriicksichtigen, unterliegen
die Anspriiche keiner formalen Beanstandung.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Copolymerisaten des Methylmethacrylats mit Alkylestern der
Acrylsdure, Platten aus einem in situ erzeugten Methyl-
methacrylat-Acrylester-Copolymerisat und die Verwendung

solcher Platten als UV-durchldssiges Material in Solarien.

MMA-Acrylester-Copolymerisate und ihre Herstellung durch
Copolymerisation der entsprechenden Monomeren sind seit
langem bekannt. Von dem im Einspruchsverfahren genannten
Material wird dies insbesondere durch (7) belegt, das auch
bereits Verhdltnisse von MMA zu Methylacrylat (MA) von
112:1, 26:1 und 7,7:1 (Seite 1125, Zeilen 1 bis 2 der
Synopsis) erwdahnt, die dem patentgemaBen MMA-Gehalt von
"wenigstens 80 Gew.-%" entsprechen. Die Kammer sieht daher
(7) als nachsten Stand der Technik an, von dem sie bei ihren

Betrachtungen ausgeht.

02811 .../...
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Wihrend (9) sich - unstreitig - nur mit dem photolytischen
Abbau von PMMA unter der Einwirkung von kurzwelliger
(harter) UV-C-Strahlung befaBt, was nach Auffassung der
Kammer keinen RiickschluB auf dessen Verhalten gegeniiber der
z.B. in Solarien auftretenden UV-A-(oder UV-B-)Strahlung
gestattet, zeigt Figur 20 auf Seite 55 von (12) im gleichen
Zusammenhang eine signifikante Abnahme der UV-Transmission
bei zunehmender Dauer der Einwirkung von solchem ldnger-
welligem UV-Licht (300 nm). Da davon auszugehen ist, daB
sich MMA-Acrylester-Copolymerisate tendenziell gleich ver-
halten wie die PMMA-Homopolymerisate von (12), wuBte der
Fachmann zum Priorit3dtszeitpunkt, daB8 die Durchldssigkeit
der in (7) beschriebenen Copolymeren flir langerwelliges UV-
Licht bei dessen Einwirkung mit der Zeit abnimmt. Es bestand
daher die technische Aufgabe, ein Herstellungsverfahren fir
gegeniiber Licht im UV-A-Bereich dauerhaft gut durchlassiges
MMA-Copolymerisat anzugeben. '

Zur LSsung dieser Aufgabe stellt nun das Streitpatent ein
Verfahren bereit, bei dem die Copolymerisation von MMA in
einer Menge von wenigstens 80 Gew.% der zu polymerisierenden
Monomeren mit Alkylestern der Acrylsdure in Gegenwart von
radikalbildenden Initiatoren und eines sterisch gehinderten
Amins der in Anspruch 1 definierten Formel I durchgefiihrt

wird.

Auf Grund der Zahlenangaben in den geltenden Beispielen 1
und 2 (entsprechend Beispielen 5 und 6 der Streitpatent-
schrift) erscheint die in Abschnitt 5 definierte Aufgabe
durch den Losungsvorschlag gemaB8 Abschnitt 6 auch tat-
sichlich glaubhaft geldst. Auf die spdteren Versuchsberichte
der Beteiligten kommt es insoweit nicht mehr an, da diese
nur das AusmaB, nicht aber die Tatsache der erzielten Auf-
gabenldsung als solche berithren. Dem am 18. April 1986

eingegangenen "Versuchsbericht 2" der Beschwerdefiihrerin

02811 .'./...
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kommt wegen der dort verwendeten viel dlnneren Platten (2,5

statt émm Dicke) nur geringer Beweiswert zu; sie bestidtigen

zudem - wenn auch in quantitativ stark abgeschwachtem AusmaB
- tendenziell den geltend gemachten Effekt.

Der beanspruchte Losungsvorschlag ist keinem der genannten
Dokumente zu entnehmen, also neu. Insbesondere erwahnen
diejenigen Dokumente, die Verbindungen vom Typ der Formel I
im Zusammenhang mit Polymerisaten auf MMA-Basis nennen,
dessen Copolymerisate entweder uberhaupt nicht - (2), (11) -
oder doch nicht in invidualisierter Form - (10), Seite 5,
Absatz 3, Zeilen 5 bis 7; die dort erwadhnten Copolymeren
sind als Copolymerisate jedes der dort erwdahnten mit
beliebigen (auch anderen) Monomeren (z.B. mit Styrol) zu
verstehen. Die Neuheit ist auch nicht bestritten, so daB
sich ndhere Ausfiihrungen eriibrigen.

Es ist somit zu untersuchen, ob es - ausgehend vom Bekannt-
sein der MMA-MA-Copolymerisate von (7) und deren Herstellung
in liblicher Weise, d.h. in Gegenwart von radikalbildenden
Initiatoren nach allgemeinem Fachwissen - erfinderischer
Tatigkeit bedurfte, zur L3sung der bestehenden Aufgabe
(Erzielung dauerhafter UV-A-Durchldssigkeit der Erzeugnisse)
die Polymerisation in zus&dtzlicher Gegenwart der Amine (I)

durchzufihren.

Obwohl das zugrundeliegende Problem, wie in Abschnitt 5
ausgefiihrt, bekannt war, gab es dafiir, soweit der ent-
gegengehaltenen Literatur zu entnehmen ist, weder eine
Erklarung noch eine Abhilfe. Der Fachmann, der die be-~
stehende Aufgabe 18sen wollte, war daher auf rein empirische
Versuche angewiesen: Irgendwelche physikalischen MaBnahmen
vor, wiahrend oder nach der Polymerisation (z.B. Wdrmebe-
handlung, Einwirkenlassen mechanischer Krafte usw.) kamen

dafir grundsatzlich ebenso in Frage wie eine "chemische"

coofoen
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Losung, die darin bestehen konnte, beliebige Substanzen vor,
wahrend oder nach der Polymerisation zuzumischen, oder gar
mit den Mono- oder Polymeren unter Bildung modifizierter
Polymerisatmolekiile umzusetzen. Es ist nicht zu erkennen,
warum der Fachmann ausgerechnet unter den aus (2), (10) und
(11) bekannten Stabilisatoren nach einem Mittel zur LOsung

der hier bestehenden Aufgabe suchen sollte.

9.2. Aber selbst wenn der Fachmann zundchst an solche Stabili-
satoren gedacht hitte, muBten sie ihm zur LOsung dieser
Aufgabe ungeeignet erscheinen; denn ausweislich des Standes
der Technik dienen sie samtlich dazu, zur Vermeidung von
Mingeln, wie Verfdrben oder Brilichigwerden der Polymerisate -
siehe z.B. Seite 1, Absatz 1 von (2) -, das einwirkende UV-
Licht "unschddlich zu machen"”, d.h. es entweder zu absor-
bieren oder sonstwie zu verdndern. Die vorliegende Aufgabe
zielt dagegen gerade auf den entgegengesetzten Effekt,
namlich die Erhaltung der Durchlﬁssigkéit der Polymerisate

fir UV-Licht, d.h. dieses soll unverandert hindurchgehen.

9.3. Der Beschwerdefilhrerin kann daher auch das - blo8 ver-
suchsweise als richtig unterstellte - Argument nichts
helfen, daB nur zweierlei Stabilisatortypen bekannt gewesen
seien, namlich die - fir die Ldsung der vorliegenden Auf-

gabe offensichtlich ungeeigneten - UV-Absorber und die in

Rede stehenden, gemaB (C), Seite 154, zwei Zeilen nach der
Formel, nicht UV-absorbierenden Amine vom Typ I. Solange

es namlich nicht nahelag, Uberhaupt unter bekannten
Stabilisatoren nach Mitteln zur Losung der Aufgabe zu
suchen, spielt es keine Rolle, ob von diesen Stabilisatoren
allenfalls die Amine vom Typ I als am ehesten geeignet

hervorstachen.

9.4. Darauf, ob die MaBnahme, zur Herstellung dauerhaft UV-
durchlassiger MMA-Acrylester-Copolymerisate den Zusatz

02811 R S
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geeigneter Mittel vor oder wahrend der Polymerisation

vorzunehmen, nahelag oder ebenfalls zur erfinderischen
Tatigkeit beitragt, kommt es bei der Beurteilung der
Patentfahigkeit nicht mehr an, weil diese schon durch die

vorangegangenen Ausfilhrungen getragen wird.

Nach allem beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf

erfinderischer Tatigkeit.

Bei den Gegenstanden der abhangigen Anspriiche 2 bis 4
handelt es sich um vorteilhafte Ausfilhrungsformen des
Verfahrens nach Anspruch l; sie sind daher ebenfalls

patentfahig.

Anspruch 5 richtet sich auf eine nach dem Verfahren der
Anspriiche 1 bis 4 erh3dltliche Platte. Das zugrundeliegende
Copolymerisat (abgesehen von der zusitzlichen Einschrinkung
auf ein Molekulargewicht von iiber 500 000) und das zuge-
setzte Amin sind in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Merkmalen des Anspruchs 1 definiert. Das Polymerisieren in
Gegenwart des Amins vom Typ I ist zwar im Anspruch 5 nicht
expressis verbis erwahnt, ergibt sich aber indirekt aus den
Worten "in situ erzeugten”, da bei solchen Platten ein
nachtrédgliches Einarbeiten des Amins ausgeschlossen er-
scheint. Der - ebenfalls unbestritten neue - Gegenstand des
Anspruches 5 ist daher auf Grund der zu Anspruch 1 im
einzelnen dargelegten Erwagungen, insbesondere auch unter
Beriicksichtigung des im Unterabschnitt 9.4 Ausgefiihrten,

gleichfalls patentfahig.

Dasselbe gilt fiir den die aufgabengemaBe Verwendung der
Platte nach Anspruch 5 betreffenden Anspruch 6.

Die Kammer hat von der Zustellung einer Aufforderung nach

Regel 58(4) EPU abgesehen, da die Beteiligten zu der Ande-

eoof oo
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rung des europdischen Patents in der miindlichen Verhandlung
ohne weiteres abschlieBend sachlich Stellung nehmen konnten

(vgl. "Zeolithe/BASF" T 219/83, ABl 7/1986, S. 211, Leitsatz
11).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1.
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Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Unter Abanderung der angefochtenen Entscheidung wird das

Patent mit den in der miindlichen Verhandlung iliberreichten
Unterlagen aufrechterhalten.

Der Geschiaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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