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Die am 29. Juni 1994 zusammen mit der Beschwerde-
begriindung und unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Gebihr eingegangene Beschwerde der
Patentanmelderin Hénkel KGaA richtet sich gegen die am
18. Mai 1994 ergangene Entscheidung der Prifungs-
abteilung, mit der die am 4. Februar 1988 eingereichte

Patentanmeldung Nr. 88 101 600.0 zuriickgewiesen wurde.

Der angefochtenen Entscheidung lagen am 17. Juli 1993
eingereichte Patentanspriiche 1 bis 11, als Hauptantrag,
und mit Antrag vom 17. Dezember 1993 gednderte
Anspriiche 1 und 11, sowie ein wiederaufgenommener

urspriinglicher Anspruch 2 als Hilfsantrag zugrunde.

i) Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 10 des Hauptantrags
hatten folgenden Wortlaut:

"1 . Wasserverdiinnbare Uberzugsmittel zur Herstellung
eines Fiillers fiir die Automobilindustrie auf der
Basis einer wiRrigen Polyurethandispersion mit einem
Feststoffgehalt von 10 bis 50 %, dadurch
gekennzeichnet, daf die Polyurethandispersion aus

einem Reaktionsprodukt besteht aus

(a) Polyetherpolyolen mit endsténdigen
Hydroxylgruppen, einer Funktionalitdt groRer
oder gleich 3 und einem Molekulargewicht im

Bereich von 1 000 bis 20 000,

(b) oleochemischen Polyolen aus Triolen und
Polyolen mit wenigstens 10 C-Atomen,
hergestellt durch Addition einwertiger Alkohole
mit 1 bis 8 C-Atomen an epoxidierte
Triglyceriddle, wobei die Additionsprodukte mit
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gebracht werden, Rizinusdlalkoxylaten mit O
bis 50 Ethylenoxid- und/oder 0 bis 100
Propylenoxidgruppen, Ringdffnungsprodukten von
Soja- und/oder Leindlepoxiden mit Methanol und
Rizinusdl mit 0 bis 10 Ethylenoxid- und/oder 0
bis 40 Propylenoxidgruppen,

(c) anionische Gruppen in Form eines Salzes oder
durch Neutralisation in anionische Gruppen
{iber fiihrbare Sidure-Gruppen tragenden Dihydroxy-

und/oder Diaminoverbindungen und
(d) organischen Diisocyanaten.

10. Verfahren zur Herstellung eines Fiillers fir die
Automobilindustrie auf der Basis einer wafrigen
Polyurethandispersion mit einem Feststoffgehalt

von 10 bis 50 %, nach den Anspriichen 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daR® man Polyetherpolyole mit
endstindigen Hydroxylgruppen, einer Funktionalitdt
groRer oder gleich 3 und einem Molekulargewicht im
Bereich von 1 000 bis 20 000 und vorzugsweise im
Bereich von 3 000 bis 12 000 zusammen mit -
vorzugsweise alkoxylierten - Polyolen mit organischen
Diisocyanaten in einem solchen Molverhdltnis umsetzt,
daR ein Zwischenprodukt mit endstindigen Isocyanat-
gruppen entsteht, das mit ionische Gruppen tragenden
Dihydroxy- und/oder Diaminoverbindungen, die
Carboxylat-, Sulfonat- und/oder Ammoniumgruppen
tragen, zur Reaktion gebracht wird, das gegebenen-
falls mit einem Diamin mit primdren und/oder
sekundiren Aminogruppen umgesetzt und das erhaltene

Polyurethan anschliefend in Wasser suspendiert."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterschied sich von
dem des Hauptantrags durch Einfiigung von "und
eine Viskositidt im Bereich von 10 bis

50 000 mPas" vor "dadurch gekennzeichnet" .
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Der Verfahrensanspruch (Anspruch 11) des
Hilfsantrags unterschied sich von dem des
Hauptantrags, wie bereits bei Anspruch 1 erwdhnt,

durch die Aufnahme des Viskositdtsbereiches.

iii) Die abhdngigen Anpriche 2 bis 9 des Haupt-,
bzw. 2 bis 10 des Hilfsantrags waren auf
bevorzugte Ausgestaltungen des Gegenstandes von
Anspruch 1 gerichtet. Die unabhéngigen
Anspriiche 11, bzw. 12 waren auf die Verwendung

des Gegenstandes von Anspruch 1 gerichtet.

Im Verlaufe des Priifungsverfahrens stellte die
Priifungsabteilung fest, daf neben der Neuheit (vgl.
Bescheid vom 4. Juli 1991, Bl. 1, Z. 2 von unten) unter
gewissen Voraussetzungen auch die erfinderische
Tiatigkeit anerkannt werden kénnte (vgl. Bescheid vom
23 . Oktober 1992 unter 5.). Diese Voraussetzungen wurden
durch Ubernahme der Definition der oleochemischen
Polyole aus dem urspringlichen Anspruch 5 erfillt.
Ferner hatte die Priifungsabteilung darauf hingewiesen,
dar der Viskositdtsbereich des Anspruchs 1 nicht klar
sei, da weder die Temperatur noch die Methode angegeben
wurde, nach der die Viskositdt gemessen wurde (vgl.
Punkt 4 des vorgenannten Bescheids. Das Argument der
Anmelderin (Erwiderung vom 15. Februar 1993, zu

Punkt 4), fiir die Fachwelt sei es selbstversténdlich,
die Viskosit#dt von "Fiiller fiir die Automobilindustrie"
nach Brookfield bei Raumtemperatur (25°C) zu messen,
wurde von der Priifungsabteilung wegen des Fehlens eines

entsprechenden Nachweises nicht anerkannt.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die

Priifungsabteilung fest, daf
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i) der Hauptantrag nicht zuldssig sei, weil die
Streichung des Viskositédtsbereichs im Anspruch 1
Sachverhalte einbringe, die lber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten

Fassung hinausgingen (Artikel 123 (2) EPU) ; und

1i) der Hilfsantrag nicht zulédssig sei, da die Angabe
des Viskosititsbereiches ohne Angabe der
Messmethode und der Temperatur bei der Messung
wegen mangelnder Klarheit Artikel 84 EPU

verletze.

Die Beschwerdefiihrerin reichte mit der Beschwerde-
begriindung einen Satz von 11 Patentanspriichen ein, deren
Fassung bis auf die Anspriiche 1 und 10 der Fassung vom

17. Juli 1993 entspricht.

Im Anspruch 1 wurde der Oberbegriff gedndert

(Hervorhebungen durch die Kammer) und lautet nunmehr wie

folgt:

"Wasserverdiinnbare lberzugsmittel zur Herstellung eines
Fiillers fiir die Automobilindustrie mit einem
Feststoffgehalt von 10 bis 50 % und einer Viskositdt im
Bereich von 10 bis 50.000 mPas auf der Basis einer
wafRrigen Polyurethandispersion dadurch gekennzeichnet,

da ........ "
Im Anspruch 10 lautet der Oberbegriff:

wyerfahren zur Herstellung eines Fiilllers fir die
Automobilindustrie mit einem Feststoffgehalt von 10

bis 50 % und einer Viskositdt im Bereich von 10

bis 50.000 mPas auf der Basis einer waRrigen
Polyurethandispersion nach den Anspriichen 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daf..... » und Komponente (c) im

kennzeichnenden Teil:
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"das mit anionischen Gruppen in Form eines Salzes oder
durch Neutralisation in anionische Gruppen iiberfiihrbare
Siuregruppen tragenden Dihydroxy- und/odezxr
Diaminoverbindungen zur Reaktion gebracht wird, dieses
gegebenenfalls mit einem Diamin mit primdren und/oder
sekundidren Aminogruppen umsetzt und das erhaltene

Polyurethan anschlieflend in Wasser suspendiert."

Sie macht u. a. geltend, Viskositdt und Feststoffgehalt
bezdgen sich auf die Uberzugsmittel und nicht auf die

Poyurethandispersion.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Entscheidung
aufzuheben und ein Patent auf Basis des mit der
Beschwerdebegriindung am 29. Juni 1994 eingereichten
Satzes von 11 Anspriichen zu erteilen. Ferner beantragte
sie im Schriftsatz vom 4. September 1996, Spanien als

Benennungsland zu streichen.

Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde ist zuldssig.
Deutlichkeit der Anspriiche im Sinne von Artikel 84 EPU.

Die Priifungsabteilung begriindete ihren Vorwurf der
mangelnden Deutlichkeit damit, daf der in den Ansprichen
und in der Beschreibung genannte Viskosité&tsbereich
nicht klar sei, da weder die Temperatur noch die Methode

angegeben sei, nach der die Viskositdt zu messen sei.

Die Beschwerdefiihrerin hat neuformulierte Anspriiche
eingereicht in denen klargestellt werden soll, daR sich
die Viskositidtsbereiche nicht auf die Polyuret-

handispersionen, sondern auf die Uberzugsmittel

bezie



0369.D

- 6 - T 0644/94

diese Absicht in der vorliegenden Fassung der Anspriche
eindeutig zum Ausdruck kommt, es ist vielmehr zu
entscheiden, ob die genannten Viskositdtsbereiche nach
wie vor den Erfordernissen des Artikels 84 EPU nicht

genigen.

Wie dem Fachmann bekannt ist, ergeben sich fur gleiche
Verbindungen bei Anwendung unterschiedlicher Mefmethoden
unterschiedliche Viskositétswerte. Hierauf wurde von der
Priifungsabteilung bereits im Bescheid vom

23 . Oktober 1992 hingewiesen. Daft dies dem Durch-
schnittsfachmann allgemein bekannt war, ergibt sich

u. a. aus der gutachtlich angezogenen Literaturstelle
'Encyclopedia of Polymer Science and Technology,

vol. 3 (1965), S. 491, Tab. 10. Die Beschwerdefiihrerin
widersprach dem auch nicht, sondern machte geltend, in
der Praxis wiirde die Viskositdt von "Fiiller fur die
Automobilindustrie" nach Brookfield bei Raumtemperatur
(25°C) gemessen. Daf der Fachmann auf dem Gebiet der
Autolacke bzw. Fiiller fir diese Lacke tatsdchlich nur
diese Methode in Betracht ziehen wiirde, hat die
Beschwerdefiihrerin nach wie vor nicht belegt, obwohl die
Priifungsabteilung unter Punkt 2 ihres Bescheides vom

26. Juni 1993 und Punkt 3 des zuriickweisungsbeschlusses

ausdriicklich auf diesen Mangel hinwies.

Die Kammer hat in diesem Zusammenhang die
Anmeldungsunterlagen einer eingehenden Uberprifung
unterzogen. Die gesammten anmeldungsgeméifien Beispiele
enthalten, abgesehen vom Beispiel 13, keinerlei
Viskositidtsangaben. In diesem Beispiel wird die
Viskositdt nach DIN 53 211 gemessen. Wie die
Beschwerdefiihrerin zutreffend in den Punkten 3 und 4 der
Beschwerdebegriindung anmerkt, erhilt man nach dieser
Methode einen Wert von ca 50 sec, was einem Wert der
kinematischen Viskositdt von 220 mm?/s entspricht. Laut
Anspriichen ist die Mafeinheit fiir die dort angegebenen

Viskositdtswerte mPas, d. h. es handelt sich hierbei um
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die dynamische Viskositdt. Wie die Beschwerdefiihrerin
weiter zeigt, konnte ein Fachmann ohne Schwierigkeiten
die kinematische Viskositdt in die dynamische Viskositét
umrechnen (vgl. gutachtlich ROmpps Chemie-Lexikon,

8. Auflage (1988), S. 4530, 1. Sp., ZZ. 30 - 33), was zu
einem Wert von 220 mPas fiihrte. Die vorgenannten
Ausfiihrungen der Anmelderin lassen jedoch nicht
erkennen, was diese Ausfiihrungen mit dem Nachweis zu tun
haben, bei den beanspruchten Uberzugsmitteln wiirde die
Viskositdt stets nach Brookfield gemessen. Wenn hieraus
iiberhaupt Schliisse gezogen werden kénnen, dann eher der,
es sei iiblich die kinematische Viskositét

nach DIN 53 211 zu bestimmen.

Im i{ibrigen weist die Kammer darauf hin, daf die Frage
des Beitrags des Viskositédtsbereiches zur erfinderischen
Tatigkeit bei der Beurteilung der Patentanspriiche im
Hinblick auf Artikel 84 EPU keine Rolle spielt, wie sich

eindeutig aus dem Wortlaut dieses Artikels ergibt.

Aus vorstehendem folgt, die vorliegenden unabhidngigen
Patentanspriiche 1 und 10 erfiillen nicht die

Voraussetzungen des Artikels 84 EPU.

Zulidssigkeit der Anderungen der Anspriiche nach
Artikel 123 (2) EPU.

Da, wie vorstehend bereits festgestellt wurde, der
Gegenstand der Anspriiche die Voraussetzungen des
Artikels 84 EPU nicht erfiillt, eriibrigte es sich zu
entscheiden, ob die gednderten Anspriliche im Hinblick auf
Artikel 123 (2) EPU zuldssig sind, und zu untersuchen,
ob sich der urspriinglich offenbarte Viskositdtsbereich
auf die Fiiller, die Polyurethandispersion oder die

Uberzugsmittel bezieht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
Die Geschiaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

r C. Gérardin
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