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Auf.die am‘18. November 1982 eingereichte europdische
Patentanmeldung 82 110 636.6 wurde das europaische Patent
81 112 aufgrund von 5 Patentansprichen erteilt. Der
Hinweis auf die Patenterteilung wurde am ‘

24. September 1986 im Patentblatt 86/39 bekannt gemacht.
Der einzige unabhdngige Patentanspruch hatte folgenden
Wortlaut:

"Verfahren zur Leimung von Papier mit Leimungsmitteln, die
Copolymerisate aus Maleinsdureanhydrid und C;g5-Cyg-1-
Olefinen im molaren Verhdltnis 1:1,5 bis 3,5 enthalten."

Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Besqhwerde—
fihrerin am 23. Mai 1987._Einspruch erhoben und beantragt,
das Patent mangels erfinderischer Tatigkeit zu widerrufen.
Zur Begrundung wurde auf funf Dokumente verwiesen, von
denen im Beschwerdeverfahren nur noch folgende eine Rolle

spielen:

(1) DE-B-1 546 411

(2) Us;;-ﬁ 211 683.

Mit der am 3. Oktober 1988 verkundeten, am

31. Oktober 1988 schriftlich begriundeten Entscheidung

wurde der Einspruch zurickgewiesen.

In der Entscheidung wird ausgefuhrt, daB der Gegenstand
des Patents neu sei und auf erfinderischer Tatigkeit

-beruhe.

Aus dem nachsten Stand der Technik, Dokument (1), sei

bereits bekannt gewesen, Papierleimungsmittel zu

_verwenden, die Copolymerisate aus Maleinsdureanhydrid und
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a-Olefine mit 6 bis 24 C-Atomen im Molverhaltnis von etwa
1:1 bis 1:0,53 enthalten. Dieser Lehre sei keine Anregung
zu entnehmen, zur Vermeidung eines unangenehmen Geruchs,
bzw. einer erheblichen Eigenfarbe, den Olefinanteil auf
ein Molverhaltnis Maleins3ureanhydrid/Olefin von 1:1,5 bis
3,5 zu erhéhen. Auch die uUbrigen Entgegenhaltungen
enthielten keinen Hinweis auf die Loésung dieser Aufgabe.
Eine etwaige schlechtere Leimungswirkung durch die
Erhéhung des Olefinanteils habe nichts mit der dem
Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe zu tun; sie sei
daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

nicht zu beriucksichtigen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin unter
gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebihr am

14. Dezember 1988 Beschwerde erhoben. In der Beschwerde-
begrindung, eingegangen am 4. Marz 1989, wurden drei

weitere Dokumente angezogen, namlich:
(6) EP-A-29 530

(7) Derwent 20856 C/12 (JP-80/16 928)
(8) DE-A-1 570 914.

Erstmals wurde mangelnde Neuheit geltend gemacht.
Dokument (2) beschreibe namlich ein Leimungsmittel, das
ein Copolymerisat aus Maleinsdureanhydrid und einem
Petroleumharz enthalte, wobei das Petroleumharz durch
Krack-Destillation von Erdol hergestellt werde. Dokument
(8) belege zusatzlich, daB entsprechende a-Olefine durch
Kracken von Petroleumfraktionen erhaltlich seien.

Die erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens
wurde weiterhin bestritten. Primdre Aufgabe der Erfindung

‘misse doch gewesen sein, ein verbessertes Leimungs-

oS enn



VI.

VII.

02796

3 T 630/88

verfahren vorzuséhlagen. Das beanspruchte Verfahren zeige
aber keine Losung dieser Aufgabe, denn eigene Versuche
zeigten, daB Steaoryldiketen und sogar ein &hnliches
Copolymerisat, von dem das Streitpatent ausgehe, eine
bessere Leimungswirkung haben als Leimungsmittel mit einem
héheren Olefinanteil. Der Auffassung der Einspruchs-
abteilung, wonach die patentgemaB beobachtete schlechtere
Leimungswirkung nichts mit der dem Patent zugrunde-
liegenden Aufgabe zu tun habe und daher bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auBer Betracht
bleibe, kénne nicht beigepflichtet werden. Dokument (1)
und den Ubrigen Entgegenhaltungen sei nicht zu entnehmen,
daB ein hoher Maleinsdureanhydridanteil fuar die
Leimungswirkung notwendig sei. Diese werde - wie Dokument
(2) zeige - auch dann erzielt, wenn eiﬁ Unterschuf an
Maleinséuréanhydrid gegeniuber der hydrophoben Olefin-
Komponente vorliege. "

Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen.
Der Hinweis auf Dokument (8) &ndere nichts daran, daB der
Fachmann keine Veranlassung hatte, das Petroleumharz des
Dokuments (2) durch ein a-Olefin zu ersetzen. Der Versuch,
die>Aussagen im Patent beziglich des Standes der Technik
nach (6), mit Hilfe des Dokuments (7) abzuwerten, misse
scheitern; denn hierzu hitte es experimenteller Belege
bedurft. , _ ‘ -

In der mindlichen Verhandiung am 12. Marz 1991, zu der-die
Beschwerdegegnerin nicht erschienen ist, betonte die
Beschwerdefﬁhrerin, daB Leimungsmittel, von denen das
Patent ausgehe (vgl. Seite 2, Zeilen 5 bis 11), praktisch
keine Eigenfarbe haben und nicht stark und unangenehm
riechen. In den Dokumenten (1), (6) und (7) seien namlich
ahnliche Copolymerisate beschrieben, ohne daf lastige
Eigenfarbe und stoérender Geruch erwahnt sei. Solche

Probleme seien bei Copolymerisaten aus Olefinen mit
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allenfalls gerinéem Diolefingehalt auch nicht zu erwarten.
Die im Streitpatent dargelegte technische Aufgabe der
Vermeidung von Geruch und Eigenfarbe, sei deshalb fiktiv,
weil sie real nicht bestanden habe.

VIII. Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin Zurickweisung der
Beschwerde, bleibt bestehen.

IX. Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Zuruckweisung

der Beschwerde verkundet.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde genugt den Erfordernissen der Artikel 106
bis 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist daher zuléassig.

2. Erster Streitpunkt in diesem Verfahren ist die Neuheit des

Patentgegenstandes.

3. Dokument: (2) beschreibt u. a. ein Verfahren zur
Herstellung eines Papierleimungsmittels, das ein
Reaktionsprodukt aus 1 bis 10 Gewichtsteilen von
Maleinsdureanhydrid und 50 bis 90 Gewichtsteilen eines
bestimmten Petroleumharzes enthalt (vgl. Anspruch 1 und
Spalte 2, Zeilen 20 bis 45). Dieses Petroleumharz ist
durch einen Erweichungspunkt von 30 bis 130° C, eine
Jodzahl von 30 bis 230 und eine spezifische Dichte von
0,9 - 1,20 definiert (vgl. Anspruch 1 und Spalte 1,
Zeilen 60 - 64) und generell aus Erdol durch
Polymerisation von Gemischen aliphatischer und
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monocyclischer aromatischer Verbindungen, z. B. durch
Erdél-Krack-Destillation erhdltlich (vgl. Spalte 1,
Zeilen 49 bis 60 und die Beispiele). Aus dieser
Offenbarung kann ersichtlich keine Identitat zwischen den
bekannten Petroleumharzen und den Cj5-Cys-1-Olefinen des
Streitpatents abgeleitet werden. Die Beschwerdefithrerin
meint indes, daB das beanspruchte Verfahren implizit aus

‘Dokument (2) bekannt sei, weil Dokument (8) die Identitat

beider Begriffe belege.

Vorab sei bemerkt, daB der unscharfe Begriff "implizite
Vorbeschreibung" die Gefahr in sich birgt, Uberlegungen in
die Neuheitsbetrachtung einzubeziehen, wie sie bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit angemessen sind.

' Die gerechte Beurteilung einer Erfindung bezuglich ihrer

Patentierbarkeit setzt aber u. a. eine strikte Trennung
der Frage nach der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit voraus.

Abgesehen davon, daf Dokument (8) auf Seite 6 lediglich
erwahnt, daB a-Olefine beim Kracken - nicht naher
spezifizierter - Erddélfraktionen erhalten werden koénnen,
muB betont werden, daB fur die Prifung der Neuheit ein
mosaikartiges Zusammensetzen des Standes der Technik aus
mehreren: Druckschriften unzulassig ist, es sei denn, der .
Fachmann hatte in die Lehre eines Dokuments den Inhalt
eines anderen Dokuments durch Bezugnahme hierauf
einbezogen (T 153/85, ABl. EPA 1988, 001, Ziffer 4.2). Ein’
solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.

Es verbleibt zu priifen, ob das beanspruchte Verfahren auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung,
daB Dokument (1) den nachsten Stand der Technik

darstellt.v
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Dieses Dokument offenbart ein Verfahren zur Leimung von
Papier, wobei Copolymerisate aus Maleinsaureanhydrid und
Cg—C24~-a-Olefinen im molaren Verhaltnis von etwa 1:1 bis
1:0,53 eingesetzt werden (vgl. Spalte 2, Zeilen 29 bis
44). Von einem solchen Stand der Technik geht auch das
Streitpatent aus, wenngleich unter Bezug auf eine andere
Patentschrift (Seite 2, Absatz 2).

Gegenuber diesem bekannten Verfahren zur Leimung von
Papier, kann in Ubereinstimmung mit den Angaben im
Streitpatent, Seite 2, Zeilen 9 bis 13 und in den
Beispielen (vgl. Seite 3, Zeilen 21 und 22), die
bestehende technische Aufgabe darin gesehen werden, ein
Verfahren vorzuschlagen, das die Nachteile eines starken
und unangenehmen Geruchs bzw. einer erheblichen Eigen-
farbung der nach dem Stand der Technik verwendeten
Copolymerisate nicht aufweist.

Die Beschwerdefilhrerin hat den Einwand erhoben, daB diese
Aufgabe fiktiv sei, weil die erwadhnten Nachteile nicht
bestunden. Den experimentellen Nachweis hierfiur hat sie
jedoch nicht angetreten, obwohl bereits aus der
Entscheidung der Einspruchsabteilung hervorgeht, da8 nur
die im Patent dargestellte Aufgabe fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit zugrundezulegen sei (vgl. ins-
besondere die Abschnitte 3, 4 und 8 der Entscheidungs-
grinde). AuBerdem hat die Beschwerdegegnerin die Vorlage
solcher experimenteller Belege erfolglos angemahnt. Unter
diesen Umstanden, obliegt die Beweislast der Beschwerde-
fihrerin (vgl. hierzu auch T 219/83, ABl. EPA, 1986, 201,
besonders Ziffer 12).

Die Behauptung der Beschwerdefihrerin, die im Streitpatent
herausgestellte Aufgabe habe tatsachlich nicht bestanden,

‘kann auch nicht durch den Hinweis auf das Fehlen von
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Angaben bezﬁglicﬁ Farbe und Geruch der Copolymerisate in
den Dokumenten (1), (6) und (7) glaubhaft gemacht werden.
Es ist praxisfremd, zu erwarten, daB solche Dokumente, die
ja neue Erfindungen beschreiben, auBer deren Vorteilen
auch mégliche Nachteile ansprechen. Die Beschwerdefuhrerin
kann sich der ihr obliegenden Beweispflicht auch nicht
durch die Behauptung entledigen, die in den Dokumenten (1)
und (6) angegeben Olefine seien aufgrund ihres geringen
Diolefingehalts farb- und geruchlos (vgl. Dokument (1),
Spalte 4, Zeilen 50 bis 52; und Dokument (6), éeite 2,
Zeilen 22 bis 29, und Seite 3, Zeilen 4 und 5, in
Verbindung mit Seite 4, Zeilen 14 bis 18). Es wurde
namlich nicht glaubhaft gemacht, daB ein Diolefingehalt
die alleinige Ursache fur Farb- und Geruchsprobleme
darstellt. '

Zur Lésung der oben angegebenen technischen Aufgabe wird
gemaB Anspruch 1 vorgeschlagen, Leimungsmittel zu '
verwenden, die Copolymerisate aus Maleinsaureanhydrid und
a-0Olefinen mit 15 bis 25 C-Atomen in einem Molverhaltnis
1:1,5 bis 3,5 enthalten.

Aufgrund der Angaben in den Beispielen des Streitpatents
(vgl. insbesondere Seite 3, Zeilen 21 bis 22) und mangels
glaubhafter Gegendarstellung (siehe Abschnitt 3.2) -
erscheint es der Kammer glaubhaft, daB die bestehende
Aufgabe mit der vorgeschlagenen MaBnahme geldst wird.

Die Beschwerdefihrerin stitzt den Einwand mangelnder-
erfinderischer Tatigkeit auf den gemaB Streitpatent
bedingten Riuckgang der Leimungswirkung gegeniber dem Stand
der Technik und belegt dies durch den am 4. Marz 1989
eingereichten Versuchsbericht. Diesem ist zu entnehmen,
daB Stearoyldiketen die besten Leimungsergebnisse zeigt,
ferner, daB Leimungsmittel auf der Basis eines

Copolymerisats mit einem Molverhaltnis Maleinsdureanhydrid
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von 1:1 denen des Streitpatents mit einem hdéheren
Olefinanteil diesbeziglich uberlegen sind. Mit diesen
Versuchen war offensichtlich nicht beabsichtigt
darzulegen, daf bei Befolgung der Lehre des Streitpatents
keine praxisgerechte Papierleimung eintritt, es sollte
vielmehr lediglich gezeigt werden, daB die im Verfahren
des Streitpatents eingesetzten Leimungsmittel gegeniber
denen des Standes der Technik keinen die erfinderische
Tatigkeit begrindenden Uberraschenden Leimungseffekt mit
sich bringen (vgl. die SchluBfolgerung aus den Versuchen,
angegeben auf Seite 4 dieses Versuchsberichts). Anderer-
seits enthalt das Streitpatent einen Versuchsbericht, dag
unter Verwendung von drei verschiedenen Papiertypen im
Vergleich mit Steaoryldiketen etwa die gleiche Leimungs-
wirkung erhalten wird (vgl. die Tabelle auf Seite 4 der
einzig relevanten Nachbg@andlung a). Unter diesen
Umstanden ist eine Wertung der sich widersprechenden
Versuchsergebnisse durch die Kammer nicht méglich. Hierauf
kommt es auch nicht an, da gemaB Streitpatent - wie
ausgefihrt - eine technische sinnvolle Aufgabe bestand und
geldost wurde. Ob mit dem patentgemdBen Losungsvorschlag
die Leimungswirkung fur Papier zuriickgeht, ist jedenfalls
solange nicht entscheidungserheblich als noch eine
effektive Leimungswirkung erzielt wird (ahnlich auch

T 254/86, ABl. EPA 1989, 115, insbesondere Abschnitt 6).
Der zuletzt genannte Sachverhalt ist jedoch - wie
ausgefiuhrt - unstreitig.

Es ist daher zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem
Fachmann Anregungen bot, im Hinblick auf die zu lésende,
vorstehend definierte Aufgabe, das Verfahren gemas
Streitpatent in Betracht zu ziehen.

Dokument (1) beéchreibt - wie bereits angedeutet - ein
Verfahren zur Leimung von Papier zwecks Verbesserung der
Transparenz sowie der Fett-, Wasser- und Gasdichtigkeit,
wobei die hierzu verwendeten Copolymerisate ein Mol-
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verhaltnis Maleiﬁséureanhydrid:Olefin von etwa 1:1 bis
1:0,53 aufweisen (vgl. Anspruch 1 und Spalte 2, Zeilen 29
bis 44). In dem die Spalten 4 und 5 iberbrickenden Absatz
ist angegeben, daB es fiur viele Anwendungsformen nicht
notwendig ist, den UberschuB an Olefin aus dem Copoly-
merisatprodukt zu entfernen und daf Olefinmengen bis zu
etwa 6 % und hdher die Eigenschaften des behandelten
Papiers nicht wesentlich beeintrachtigen. Diese
Information ist im Zusammenhang mit der Lehre dieses
Dokuments zu sehen, wonach brauchbare Leimungsmittel stets
Copolymerisate innerhalb des o. g. Molverhdltnisses, d. h.
nicht Uber 1:1 enthalten. Die zitierte Passage besagt nach
Uberzeugung der Kammer lediglich, daB die bei der Copoly-
merisation nicht umgesetzten Olefinmengen nach Beendigung
der Reaktion nicht oder nicht vollstandig abéetrennt
werden mussen (vél. auch Spalte 5, Zeilen 46 bis 51).
Dieses Dokument enth&lt somit keinen Hinweis, geschweige
denn eine Anregung, zur Loésung der bestehenden Aufgabe.

Die Dokumente (6) und (7) gehen nicht wesentlich iber den
genannten Stand der Technik hinaus. Dokument (6) betrifft
zusatzlich noch die Leimung von Papier unter Verwendung
von Verbindungen, die durch Umsetzung von Oligomeren oder
Co-Oligomeren des Propylens mit 16 bis 24 C-Atomen mit
Maleinsiureanhydrid erhalten werden (vgl. Anspruch 1). Bei
diesen Verbindungen handelt es sich um 1:1-Addukte
(Molverhdaltnis) (vgl. Seite 4, Zeilen 20 bis 27). Dokument
(7) offenbart Le1mungsm1tte1 die Copolymerisate aus
Malelnsaureanhydrld und a-Olefine im Molverhaltnis von 1:1
bis 0,5 enthalten.

Dokument (8) betrifft Papierleimungsmittel, die das
Reaktlonsprodukt eines Epichlorhydrins mit einem
Copolymerisat enthalten, wobei das Copolymerisat durch d1e
Reaktion eines a-Olefin-Maleinsdureanhydrid-Copolymerisats

’mit einem Diamin hergestellt wird (vgl. Anspruch 1).
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Dieser Stand der Technik liegt deshalb weiter weg vom
Verfahren des Streitpatents und wurde von der Beschwerde-
fihrerin lediglich fir den Nachweis angefuhrt, daB man a-
Olefine aus Krack-Produkten herstellen kénne (vgl. oben
unter 2.1).

In Dokument (2) ist angegeben, daB das fiur die Herstellung
von Papierleimungsmittel iibliche Kolophonium teilweise
durch ein Petroleumharz ersetzt werden kann (vgl.

Spalte 1, Zeilen 30 bis 47 und Spalte 2, Zeilen 31 bis
45) . Das Petroleumharz wird hergestellt durch Poly-
merisation von Krack-Produkten (vgl. Spalte 1, Zeilen 49
bis 56). Zur Herstellung des Leimupgsmittels wird das
Petroleumharz mit z. B. Maleinsaureanhydrid umgesetzt und
das erhaltene Umsetzungsprodukt mit Kolophonium gemischt
(vgl. Anspruch 1 und Beispiel 1). Dieses Dokument spricht
weder das gemadB Streitpatent bestehende Problem an, noch
empfiehlt es MaBnahmen, die mit denen des Streitpatents
Gemeinsamkeiten aufweisen.

Aus alledem folgt, daB den Entgegenhaltungen kein Hinweis
auf die gemdB Anspruch 1 vorgeschlagene Lésung der oben
definierten Aufgabe zu entnehmen ist.

Die Anspriche 2 bis 5 betreffen besondere Ausfihrungs-
formen des Verfahrens nach Anspruch 1. Ihre Patentierbar-
keit wird daher von der Patentierbarkeit des Anspruchs 1
getragen.
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Entscheidungsformel

= Aus diesen Griinden wird éntschiédeh:

-—

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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