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Sachverhalt und Antrage
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Auf die europaische Patentanmeldung Nr. 82 108 648.5, die
am 18. September 1982 unter Inanspruchnahme der
Prioritdten aus den Voranmeldungen vom 28. September 1981
(DE 3 138 574) und vom 1. Dezember 1981 (DE 3 147 489)
angemeldet worden war, ist am 13. August 1986 das
europaische Patent Nr. 75 820 auf der Grundlage von zwei
Anspruchen erteilt worden. Anspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von Cbpolymerisaten, die
monoethylenisch ungesattigte Mono- und Dicarbonsduren als
Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, durch
Copolymerisation der Monocarbonsduren mit den Dicarbon-
sauren oder ggf. deren inneren Anhydriden in waBrigem
Medium in Gegenwart von wasserléslichen Initiatoren,
dadurch gekennzeichnet, daf8 man

a) 10 bis 60 Gew.% - bezogen auf die Summe der Monomeren -
Maleinsaure, Itaconsdure, Mesaconsaure, Fumarsaure,
Methylenmalonsaure oder Citraconsaure, ihres Alkalimetall-
salzes oder ggf. ihres Anhydrids,

b) 90 bis 40 Gew.% einer monoethylenisch ungesattigten
Monocarbonsdaure mit 3 bis 10 C-Atomen oder ihres Alkali-
metallsalzes und '
c) 0 bis 20 Gew.% eines sonstigen carboxylgruppenfreien
monoethylenisch ungesattigten mit a) und b) copoly-
merisierbaren Monomeren in Gegenwart von 0,5 bis 5 Gew.-
des wasserléslichen Initiators - bezogen auf die Monomeren
- in waBrigem Medium mit einem Gesamtmonomerengehalt von
20 bis 70 Gew.% in der Weise copolymerisiert, daf man die
Dicarbonsdure, ihr Salz bzw. ihr Anhydrid im waBrigen
Medium vorlegt und die Monocarbonsadaure mit dem Initiator
innerhalb 3 bis 10 Std. zufugt und bei 60 bis 150°C
abreagieren last, wobei man die Monomeren a) und b) in
einer Form einsetzt, in der sie wahrend der Poly-
merisationsreaktion zu 20 bis 80 % neutralisiert sind und
ggf. die Anhydridgruppen verseift."
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Gegen die Erteilung haben die Einsprechende 1 am

21. April 1987, die Einsprechende 2 fernschriftlich am

6. Mai 1987 mit schriftlicher Bestatigung am 7. Mai 1987,
die Einsprechende 3 am 6. Mai 1987 und die Einsprechende 4
am 12. Mai 1987 Einspriche eingelegt und den Widerruf

des Patents wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit in vollem Umfang beantragt. Zur Stitze ihres
Vorbringens haben sie u. a. auf folgende Dokumente

(2) JP-51/140 986 (englische Ubersetzung)
(3) JP-52/009 005 (englische Ubersetzung)
sowie auf das spatere genannte Dokument
(17) US-A-3 635 915

verwiesen.

Durch Entscheidung vom 16. Februar 1989 hat die
Einspruchsabteilung das Patent widerrufen. In der
Entscheidung wird zuerst festgestellt, der Gegenstand des
Streitpatents, das inzwischen auf die alleinige Verwendung
von Wasserstoffperoxid als Initiator eingeschrankt worden
war, unterscheide sich vom Gegenstand der Dokumente (2)
und (3) lediglich hierdurch. Einerseits sei nicht
ersichtlich, welcher vorteilhafte Effekt durch diese
MaBnahme erzielt werde, so daB nur von Bereicherung der
Technik durch ein weiteres Verfahren die Rede sein kénne;
andererseits sei es fir den Fachmann aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens naheliegend, anstelle des
bekannten Gemischs von Persulfat und Wasserstoffperoxid im
Verhdltnis 1:10 nur reines Wasserstoffperoxid zu

verwenden.
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Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
unterlegene Patentinhaberin (Beschwerdefﬁhrerin) am
10. Marz 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der

- vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben und hierzu am

19. Juni 1989 eine Begrindung eingereicht.

In dieser Begrundung, einer weiteren Stellungnahme vom

25. Januar 1990 sowie in der mindlichen Verhandlung vom
19. April 1990, 2zu der die ordnungsgemdB geladenen
Einsprechenden (Beschwerdegegnerinnen) 2 und 3 nicht
erschienen sind, hat die Beschwerdefiihrerin vorgetragen,
nur die genaue Einhaltung samtlicher Merkmale gemas
Anspruch 1, d. h. Verwendung von 0,5 bis 5 Gew.%
Wasserstoffperoxid, Zusammensetzung der Copolymerisate und
Neutralisationsgrad, konne zu dem angestrebten niedrigen
Restmonomergehalt fihren; diese Kombination sei den
genannten Entgegenhaltungen nicht zu entnehmen. So liegen
die Zusammensetzungen der Copolymerisate gemaB den
Beispielen 1 bis 4 des Dokuments (3) auBerhalb des
beanspruchten Bereichs; das gleiche gelte fur den
Neutralisationsgrad im Beispiel 3 des Dokuments (2). Durch
die alleinige Verwendung von Wasserstoffperoxid werden
salzfreie Produkte erhalten, was 6kologisch vorteilhaft

sei.

In diesem Sinne hat die Beschwerdefiihrerin am

25. Januar 1990 neue Anspruchssatze gemaB Hauptantrag und
Hilfsantriagen 1 und 2 sowie wahrend der mundlichen
Verhandlung gemaB Hilfsantrag 3 eingereicht.

In ihren schriftlichen Stellungnahmen und in der
mindlichen Verhandlung traten die Beschwerdegegnerinnen
diesen Ausfihrungen entgegen und wiesen zunachst darauf
hin, der alleinige Einsatz von Wasserstoffperoxid als
Initiator sei dem Dokument (2) zu entnehmen. Dort werde
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aber auch auf die negativen Auswirkungen dieser MaBnahme
auf den Verlauf der Polymerisationsreaktion hingewiesen,
was von den zahlreichen eingereichten Vergleichsbeispielen
bestatigt werde. Somit stelle die Verwendung von Wasser-
stoffperoxid allein keine Verbesserung zu den bekannten
Gemischen aus Persulfat und Wasserstoffperoxid dar,
sondern bringe eine Erhéhung des Restmonomergehalts mit
sich.

VI. In der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin 4
zu dem im Einspruchs-, nicht aber im Beschwerdeverfahren
in Form eines "Abstract" bereits genannten Dokuments

(12) JP-53/144 499

erstmals eine komplette englische Ubersetzung vorgelegt
und geltend gemacht, durch dessen Beispiel 7 sei
Anspruch 1 des Streitpatents gemaf Hauptantrag sowie
Hilfsantragen 1 und 2 neuheitsschadlich getroffen.

VII. Die Beschwerdefihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in geandertem
Umfang aufgrund der Anspruche gemd@8 dem Hauptantrag oder
den Hilfsantragen aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen hingegen beantragen die
Zurickweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher 2zuléassig.

2. Ein im Einspruchsverfahren, nicht aber in der
Beschwerdebegrindung oder den Erwiderungen hierauf
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genanntes Dokument, wie hier das Dokument (12) in Form
seines "Abstract", gilt bei seiner spateren Nennung im
Beschwerdeverfahren in der Regel, 4. h. ohne Vorliegen
besonderer Grinde fir seine spite Heranziehung, als
verspatet vorgebracht im Sinne von Artikel 114 (2) EPU.
Erst recht gilt dies, wenn in einem spaten
Verfahrensstadium erstmals eine komplette Ubersetzung
eines von der Vorinstanz in gekiirzter Form herangezogenen
Dokuments eingefihrt werden soll. '

Im vorliegenden Fall sind keine lberzeugenden Griunde dafur
dargelegt worden, warum bei angemessener Sorgfalt

das Dokument (12) nicht schon in der Beschwerdeerwiderung
der Beschwerdegegnerin 4 hiatte genannt und eine komplette
Ubersetzung davon hdtte vorgelegt werden kénnen. Dieses
Dokument gilt daher als verspatet vorgebracht. Die
Relevanzprufung durch die Kammer hat ergeben, daB es nicht
entscheidungserheblich ist. Es bleibt daher im folgenden
unberiucksichtigt.

Die Formulierung der Anspriche gemdB den vier Antragen ist
in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden (Artikel 123
Epﬁ) L]

Gegeniber der erteilten Fassung unterscheidet sich
Anspruch 1 gemad8 Hauptantrag dadurch, daB die Mengen der
ungesattigten Carbonsauren a) und b) den bevorzugten
Bereichen, namlich 20 bis 45 Gew.% bzw. 80 bis 55 Gew.%,
entsprechen und Wasserstoffperoxid als Initiator gewahlt
wird; diese Merkmale sind der urspringlichen Beschreibung,
Seite 4, Zeilen 9 bis 18, entsprechend Streitpatent-
schrift, Spalte 2, Zeile 63 bis Spalte 3, Zeile 8 zu
entnehmen.

GemdB Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags missen die
hergestellten Copolymerisate zusatzlich einen Restgehalt
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an monomerer Dicarbonsaure von unter 1,5 Gew.% enthalten;
diese obere Grenze ist auf Seite 6, Zeilen 14 bis 18 der
Erstunterlagen, entsprechend Spalte 4, Zeilen 17 bis 19
der Streitpatentschrift offenbart.

Gemd8 dem einzigen Anspruch des zweiten Hilfsantrags
werden Maleinsaure, ihr Alkalimetallsalz oder ggf. ihr
Anhydrid als Monomer a) und Acrylsaure oder Methacrylsaure
oder ihre Alkalimetallsalze als Monomer b) gewdhlt. Beide
sind als bevorzugte Ausgangsverbindungen beschrieben
(Seite 2, Zeile 31 bis Seite 3, Zeile 16 bzw. Spalte 2,
Zeilen 16 bis 36).

Nach dem einzigen Anspruch des dritten Hilfsantrags wird
die Monomermischung gemaBf dem zweiten Hilfsantrag im
Gewichtsverhdltnis 30:70 eingesetzt; dieser spezifische
Wert findet sich in den Zusammensetzungen der
urspringlichen Beispiele 5 bis 16 und 19 in der Tabelle
auf Seite 10, entsprechend den Beispielen 1 bis 11 und
14 der erteilten Fassung.

Dokument (2), das im Einspruchsverfahren mehrmals erértert
wurde und im Vordergrund der Beschwerdebegrindung stand,
war von den Parteien in ihren schriftlichen Stellungnahmen
im Beschwerdeverfahren unterschiedlich interpretiert
worden. Erst durch den am 30. Marz 1990 eingegangenen
Schriftsatz der Beschwerdegegnerin 4 konnte durch Hinweis
auf die Korrekturen der Seiten 139 und 140 des japanischen
Originaldokuments klargestellt werden, daB die von der
Beschwerdegegnerin 2 am 18. Mai 1987 eingereichte
englische Ubersetzung dem authentischen Text entspricht.
Auf diese Ubersetzung wird im folgenden Bezug genommen,
wenn von Dokument (2) die Rede ist.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Copolymerisaten aus monoethylenisch ungesattigten
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Mono- und Dicarbonsauren. Ein gattungsgemaBes Verfahren
ist in Dokument (2) beschrieben; nach dem dortigen
Verfahren wird Acrylsaure oder Methacrylsaure im

‘Molverhaltnis 0,3:1 bis 9:1 in eine waBrige Lésung eines

Alkalisalzes einer Dicarbonsdure, beispielsweise
Maleinsaure oder Fumarsaure, getropft (Seite 3, Absatz 2).
Die Polymerisation wird bei 50 bis 120°C in Gegenwart der
wasserldslichen Initiatoren Persulfat und
Wasserstoffperoxid durchgefihrt, die in Mengen von 0,5 bis
10 bzw. 1 bis 10 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile der
Monomermischung eingesetzt werden (Seite 5, Zeilen 1 bis
8). Dabei ist es zweckmdaBig, daB auf 100 Gewichtsteile
Wasserstoffperoxid 10 bis 2000 Gewichtsteile Persulfat
entfallen (Seite 5, Absatz 2). GemaB Beispiel 3 wird bei
einem Neutralisationsgrad von 18,2 % ein Copolymer mit
einem Restmonomergehalt von 0,8 % erhalten. Obwohl solche
Produkte u. a. wertvolle Inkrustierungsinhibitoren in
Wasch- und Reinigungsmitteln sind (Seite 7, Absatz 1), hat
ihre Herstellungsweise eine unter Umweltgesichtspunkten
bedenkliche Belastung mit anorganischen Salzen zur Folge.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann daher
darin gesehen werden, ein weiteres Verfahren zur
Herstellung defartiger Copolymerisate anzugeben, worin
dieser Nachteil ohne Erhohung des gunstigen niedrigen
Restmonomergehalts vermieden wird.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Beschwerdefihrerin
vor, die Monomeren a) und b) wahrend der

Polymerisationsreaktion zu 20 bis 80 % zu neutralisieren
und als Initiator Wasserstoffperoxid allein einzusetzen.

Der beanspruchte Ldésungsvorschlag ist keinem der genannten
Dokumente zu entnehmen; er ist daher neu. Da die Neuheit

- gegeniber den im Beschwerdeverfahren befindlichen
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Dokumenten zuletzt unbestritten ist, eribrigen sich nahere
Ausfihrungen hierzu.

Wie die Beschwerdegegnerinnen glaubhaft vorgetragen haben,
wird jedoch diejenige Teilaufgabe, wonach eine Erhdéhung
des Restmonomergehalts zu vermeiden ist, durch die
Mafnahmen im beanspruchten Verfahren gemdaf dem Hauptantrag
und den Hilfsantragen 1 und 2 in Wahrheit gar nicht
geldst.

Eine direkte Nacharbeitung des Beispiels 3 des Dokuments
(2) war nicht ohne weiteres durchzufihren, da die
Beschreibung dieser Entgegenhaltung keine Angaben uber die
genaue Konstruktion, die exakte Reaktorform, den Rihrer,
die Ruhrgeschwindigkeit, die Stellung des Riuhrers und das
Vorliegen von Reaktorprallplatten enthdlt (Stellungnahme
der Beschwerdegegnerin 4 vom 6. November 1989, Seite 3,
Punkt 4.2). Aus dem dortigen unwiderlegten Versuchsbericht
geht auBerdem der EinfluBf anderer Parameter auf den
Verlauf der Reaktion hervor, wie des Feststoffgehaltes auf
die Bildung von Gel, was manche Schwierigkeiten in der
Nacharbeitung des Beispiels 3 erklaren kénnte, oder der
Art und Menge des in der verwendeten handelsiblichen
Acrylsaure enthaltenden Initiators.

Um den genauen Einfluf von Wasserstoffperoxid als
alleinigem Initiator auf den Restmonomergehalt feststellen
zu kénnen, wurden deshalb Vergleichsbeispiele unter
identischen Reaktionsbedingungen durchgefihrt. Zu diesem
Zweck wurde der Restmonomergehalt fir Monomermischungen
von Maleinsaure und Acrylsaure bei Verwendung von
Persulfat/Wasserstoffperoxid-Systemen einerseits und
Wasserstoff allein andererseits bestimmt. Die Tabelle 2 in
der am 14. Oktober 1989 eingereichten Stellungnahme der
Beschwerdegegnerin 1 zeigt, daB sich beim Ubergang von den
bekannten Systemen zu Wasserstoffperoxid der Restmonomer-
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gehalt von 1,0 auf 7,4 % und von 0,7 auf 5,6 ¥ erhoéht. Bei
Verwendung von kleineren Mengen Initiator erhéht sich
gleicherweise der Restmonomergehalt von 0,3 auf 5,1 % und
von 0,22 auf 3,4 %, wie der Tabelle des am 15. Januar 1990
eingegangenen Versuchsberichts der Beschwerdegegnerin 1 zu
entnehmen ist. Diese Daten, die seitens der Beschwerde-
fihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung nicht
bestritten wurden, zeigen eindeutig, daB bei Einsatz von
Wasserstoffperoxid als alleinigem Initiator eine Erhéhung
des Restmonomergehalts in Kauf genommen werden muB.

Eine, wie gezeigt, nicht tatsachlich geléste Teilaufgabe
muB bei der Untersuchung auf Vorliegen von erfinderischer
Tatigkeit auBer Betracht bleiben (vgl. nicht
veroffentlichte Entscheidung T 4/84 vom 10. Dezember 1985,
Punkt 7). Es verbleibt demnach als geldste Aufgabe des
Streitpatents nur die Bereitstellung eines weiteren
Verfahrens zur Herstellung der in Rede stehenden
Copolymerisate unter Vermeidung einer Belastung mit
anorganischen Salzen.

Die Losung der letztgenannten Aufgabe durch die alleinige
Verwendung als Initiator von Wasserstoffperoxid anstelle
einer Kombination von Wasserstoffperoxid mit
Alkalipersulfat lag jedoch nach Uberzeugung der Kammer
nahe, wie im folgenden dargelegt wird.

Zunachst kann sich die Kammer der restriktiven
Interpretation des Dokuments (2) durch die
Beschwerdefihrerin nicht anschlieBen, wonach dort gelehrt
werde, als Initiatoren seien lediglich Mischungen von
Persulfat und Wasserstoffpéroxid geeignet. Wenngleich dort
solche Mischungen im Vordergrund stehen, wird doch
ausdrucklich auf die Méglichkeit hingewiesen, die
Bestandteile dieser Mischungen einzeln einzusetzen

(Seite 5, Zeilen 12 bis 15 und Zeilen 23 und 25); dabei
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misse allerdings mit niedrigeren Umsatzen gerechnet
werden.

Dies wird durch die Lehre des Dokuments (3) bestatigt, die
sich auf die Copolymerisation von Alkalimetallsalzen von
Maleinsaure oder Fumarsaure mit Acrylsaure oder
Methacrylsdure mittels Persulfat allein oder Mischungen
von Persulfat und Wasserstoffperoxid bezieht (Anspruch).
Bei Verwendung von Initiatormischungen ergibt sich ein
gunstigerer Verlauf der Polymerisationsreaktion, nicht
jedoch verbesserte Eigenschaften der Copolymerisate

(Seite 3, Absatz 3).

Vor allem aber ist die Verwendung von Wasserstoffperoxid
als alleinigem Initiator in den beanspruchten Mengen dem
Dokument (17) zu entnehmen. Dort wird die Copolymerisation
von Maleinsaure oder deren Anhydrid mit Acrylsaure in
waBriger Losung und in Gegenwart von Peroxiden, wie u. a.
Persulfaten oder Wasserstoffperoxid, gefolgt von
Teilneutralisation, beschrieben (Spalte 2, Zeilen 4 bis 27
und 51 bis 56; Spalte 3, Zeilen 28 bis 38). Hier erscheint
Wasserstoffperoxid als echte Alternative zu den
umweltbedenklichen Persulfaten.

In Anbetracht der bestehenden Aufgabe, nach der eine
Belastung mit anorganischen Salzen ausgeschlossen werden
soll, dréangte sich daher dem Fachmann der Lésungsvorschlag
des Streitpatents geradezu auf. Wie bereits in der
Entscheidung T 192/82 vom 22. Marz 1984, (ABl. EPA 1984,
415) ausgefihrt wurde, kann dann, wenn sich der Fachmann
fur die Ldésung einer technischen Aufgabe zwangslaufig
einer bestimmten Lésung zuwenden muB, diese Lésung nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen (Punkt 16 der
Entscheidungsgriinde) ; im vorliegenden Fall trifft dies um
so mehr zu, als die alleinige Verwendung von
Wasserstoffperoxid hinsichtlich des Restmonomergehalts
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schlechtere Ergebnisse mit sich bringt, somit einen
technischen Ruckschritt darstellt, und sonst keine
Vorteile geltend gemacht worden sind.

Was den Neutralisationsgrad anbelangt, so kann diesem
Parameter keine technische Bedeutung fir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit beigemessen werden.

Einmal entspricht der hierfir errechnete Endwert von

18,2 % gemdB Beispiel 3 des Dokuments (2) praktisch der
unteren Grenze des im Streitpatent beanspruchten Bereichs;
denn, da der Neutralisationsgrad des dort eingesetzten
Dinatriummaleats bei Beginn der Reaktion 100 % betragt und
im Verlauf der Reaktion auf 18,2 % gesenkt wird,
durchlauft dieser Parameter den ganzen Bereich von 80 bis
20 %, ehe er sich auf seinen Endwert einstellt. Schon aus
diesem Grund kann die untere Grenze des beanspruchten
Bereichs keinen kritischen Wert darstellen.

Des weiteren ergibt sich aus einer Gegenuberstellung von
Beispiel 2 und Vergleichsbeispiel 1 vom Dokument (2), daB
der EinfluB des Neutralisationsgrads auf den Restgehalt an
nicht-polymerisierter Maleinsdure im erhaltenen Copolymer
dem Fachmann bekannt war. Bei Beispiel 2 betragt der
Restgehalt an Maleinsdure 8,0 fir einen
Neutralisationsgrad von 50 % bei Beginn und 30 % am Ende
der Reaktion (Seite 11, Tabelle 1); bei

Vergleichsbeispiel 1 betragt dagegen der Restmonomergehalt
52 %, wenn Uberhaupt keine Neutralisation stattfindet
(Seite 13, Tabelle 2). Auf dieser Grundlage kann der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun den im Einzelfall
geeigneten Neutralisationsgrad ermitteln.

Die vorstehenden zur Nichtanerkennung einer erfinderischen
Tatigkeit fihrenden Uberlegungen gelten gleichermaBen fur

ceienn
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die Anspriiche 1 gemdB8 dem Hauptantrag sowie den Hilfs-
antragen 1 und 2 des Streitpatents.

Die Anspriiche 2 der Anspruchssatze gemaB dem Hauptantrag
und dem ersten Hilfsantrag, die bevorzugte Ausfihrungs-
formen des Verfahrens gemdaf den entsprechenden
Anspruchen 1 betreffen, fallen ebenso wegen mangelnder
Patentfahigkeit des Gegenstands der Hauptanspriche.

Die gleichen Erwagungen gelten fir den Hilfsantrag 3, der
auf die Copolymerisation der Monomeren a) und b) im
spezifischen Gewichtsverhaltnis 30:70 gerichtet ist.

Unerwartete Eigenschaften des erhaltenen Copolymerisats,
die zu einer anderen Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit fihren kénnten, sind weder den Eingaben der
Beschwerdefihrerin zu entnehmen, noch in der mindlichen
Verhandlung geltend gemacht worden, noch sonst fiir die
Kammer ersichtlich. Vielmehr zeigen die urspringlichen
Beispiele 11 und 14 des Streitpatents (Eingabe der
Beschwerdegegnerin 2 vom 7. Oktober 1989, Punkt III), daB
auch dann, wenn die Monomere a) und b) im spezifischen
Gewichtsverhdltnis 30:70 copolymerisiert werden, die
Verwendung von Wasserstoffperoxid eine Erhéhung des
Restmonomergehalts mit sich bringt. Bei Einsatz von
Persulfat gemdB Beispiel 14 betragt der Restgehalt an
Maleinsdure 0,03 %; demgegeniber enthalt das Copolymerisat
0,04 % Restgehalt an Maleinsidure, wenn man die
Copolymerisation in Anwesenheit von Wasserstoffperoxid
durchfihrt. Dies steht v6llig im Einklang mit der oben
festgestellten allgemeinen Tendenz.

ceifenn
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer F. Antony
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