BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 48/16 Verkiindet am
10. April 2017

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 012 924

ECLI:DE:BPatG:2018:100418B15Wpat48.16.0



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der mundlichen Verhandlung vom 10. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Hermann und

Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 21. Marz 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
und am 28. September 2006 in Form der DE 10 2005 012 924 Al offengelegte
Patentanmeldung des Herrn Dr. P... in O..., ist das Patent

10 2005 012 924 B4 mit der Bezeichnung

.verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen”

erteilt worden.

Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. Juni 2014.

Die insgesamt 16 Patentanspriiche haben gemald der in der Anspruchsfassung
mit der B4-Schrift bis auf die Anpassung der Ruckbeziige in den Patentanspru-
chen 15 und 16 Ubereinstimmenden berichtigten Patentschrift B9 folgenden Wort-
lauts:



1. Verfahren zur Herstellung von Palyvinylacetalen, bei dem man mindestens ein Polymer A, welches, be-
zogen auf sein Gesamtgewicht,
a) 1.0 bis 100.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (1)

R
\(f* (1)
H

worin R' Wasserstoff oder Methyl bedeutet,
b) 0 bis 89.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (2)

R

T

R

worin R? Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt,
c) 0 mol-% von Struktureinheiten der Formel (3)

R R
(3)

s

R R®

worin R* R*, R® und R®, jeweils unabhéngig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von
1 bis 500 g/mol sind,

enthalt,

in Gegenwart eines Saurekatalysators mit mindestens einer VVerbindung B der Formel (4) umsetzt,

@)
R*j\ﬁ

worin R” und R® jeweils unabhéngig voneinander Wasserstoff, COOH, COOM, eine Alkylgruppe mit 1 bis 10
Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen sind und wobei M ein Metallkation
oder ein Ammoniumkation ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass Polymer A eine Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierter Polyvinylalkohole (Gehalte an Struktur-
einheiten der Formel (3) = 0 mol-% bzw. der Formel (2) = 0 bis 5.0 mol-%) mit unterschiedlicher Viskositat
enthalt und die Viskositat dieser Mischung zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas betragt (gemessen als 4.0%-
ige wassrige Losung gemal DIN 53015), dass die Umsetzung ohne den Zusatz von Tensiden durchgefiihrt
wird, dass Verbindung B n-Butyraldehyd ist und dass der Quotient X/, wobei X die zeitliche Dauer der bei
mindestens 50°C erfolgenden Mach-Reaktionsphase (Heilt-Modifizierung) und Y die zeitliche Dauer der bei
maximal 30°C erfolgenden Vor-Reaktionsphase (Kalt-Modifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert zwischen 0.1
und 1.0 ergibt und die Acetalisierungs-Gesamtlaufzeit (Summe aus zeitlicher Dauer der Vor-, Nach- und Zwi-
schen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten betragt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient X/ einen Zahlenwert zwischen
0.3 und 0.9 ergibt.



3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient X/ einen Zahlenwert zwischen
0.45 und 0.75 ergibt.

4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mach-Reaktionsphase bei mindestens 60°C und die Vor-Reaktionsphase bei maximal 20°C erfolgt.

5. Verfahren nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Nach-
Reaktionsphase bei mindestens 63°C und die Vor-Reaktionsphase bei maximal 17°C erfolgt.

6. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Nach-
Reaktionsphase bei mindestens 65°C und die Vor-Reaktionsphase bei maximal 15°C erfolgt.

7. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Umsetzung diskantinuierlich, also als Batch-Prozefd, durchgeflhrt wird.

8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Verbindung B zwischen 57.5 Gew.-% und 77.5 Gew.-% n-Butyraldehyd, bezogen auf Polymer A, eingesetzt
werden.

8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
mindestens 8.0%-ige wassrige Lisung von Polymer A eingesetzt wird.

10. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
als Saurekatalysator Salzsaure verwendet wird,

11. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Saurekatalysator nach Vorlage von zumindest Teilmengen der Reaktanden & und B zugegebean wird.

12. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
Verbindung B nach Vorlage von zumindest Teilmengen an Polymer A und Saurekatalysator zugegeben wird.

13. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge des Saurekatalysators nach dem Ausfallen des Polyvinylacetals aus der Reaktionslésung zu-
gegeben wird.

14. Palyvinylacetal, hergestellt oder herstellbar nach einem der vorhergehenden Anspriche.

15, Verwendung eines Polyvinylacetals nach Anspruch 14 zur Herstellung einer Folie fiir Sicherheitsver-
bundglas.

16. Verwendung eines Polyvinylacetals nach Anspruch 14 zur Herstellung ionenleitfdhiger Zwischenschich-
ten fur elektrochrome Systeme.

Auf den Einspruch der K... GmbH, die das Patent wegen fehlender
Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit, dariber hinaus wegen wider-
rechtlicher Entnahme angegriffen hat, wurde das Patent mit Beschluss der Pa-

tentabteilung 44 vom 5. Juli 2016 widerrufen.

Der Einspruch stttzt sich auf folgende Druckschriften:



(1) WO 2004/005358 Al (E1)

(2) DE 28 38 025 A1 (E2)

(3) EP 1384 731 Al (E3)

(4) US 5187 217 A (E4)

(5) DE 24 53 780 Al (E5)

(6) Research Disclosure 25348, May 1985 (E6)

(7) Rompp Lexikon Chemie, 10. Auflage 1999, S 3437 bis 3438 ,Polydispersi-
tat"

(8) D.J. Nagy ,Size Exclusion Chromatography of Polyvinyl Alcohol and Polyvi-
nyl Acetate”, in ,Handbook of Size Exclusion Chromatography and Related
Techniques®, C. Wu (2004) Marcel Dekker Inc., New York, Chapter 10, S
267, 276, 277

(9) F. L. Marten ,Encyclopedia of Polymer Science and Technology“, Vol. 8
(online), 15. Marz 2002, John Wiley & Sons, S 399, 421, 422

(20) Erfindungsmeldung vom 9. Juni 2004 von Herrn Dr. P...

(E10)
(11) Anmeldeunterlagen zum Streitpatent und zur WO 2006/119720, Dr.
P... vom 10. Marz 2006 (E11)

(12) Inanspruchnahmeerklarung vom 23. Marz 2006, mit
Eingangsbestatigung Dr. P... vom 2. Juni 2006 (E12)
(13) Beschluss der Schiedsstelle vom 28. Januar 2009 (E13)

(14) Labornotiz Dr. F... vom 22. Juni 1999  (E14)

(15) Erfindungsmeldung (kommentiert) (E15)

(16) Ullimann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry; Polyvinyl
Compound, Others, DOI: 10.1002/14356007.a21_743 (E16)

(17) DE 891745B (E17)

(18) DE 904592 B (E18)

(19) Vergleichstabelle Verfahrenszeiten, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung vom 10. April 2017



Die Patentabteilung fuhrt in dem angefochtenen Beschluss aus, das Verfahren
gemald Patentanspruch 1 des Streitpatents sei gegentber der WO 2004/005358
Al (1), unter Bericksichtigung dessen Bewertung im Lichte der DE 24 53 780 (5)
und der RD 25348 (6), nicht mehr neu. Dartber hinaus beruhe das Verfahren ge-
malfd Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit, wobei die Patent-
abteilung in den Grinden ausgehend von der WO 2004/005358 A1l (1) unter ande-
rem die in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (16) Als Referenz 90
zitierten DE 891 745 B (17) und DE 904 592 B (18) heranzieht. Die Zusammen-
hange einzelner Parameter des beanspruchten Verfahrens seien aus den Doku-
menten (17) und (18) bekannt: Die Zeiten fur die Vor- und Nach-Reaktionsphase
ergaben sich fur den Fachmann zwanglos aus dem gewiinschten Acetalisierungs-
grad und der gewtinschten Teilchengrol3e. Eine weitere Optimierung, wie sie das
Streitpatent lehre, gehe auf Kosten der Teilchengréf3e und kdnne nur so lange
betrieben werden, bis der Niederschlag aufgrund zu geringer Teilchengrol3e nicht

mehr aufzuarbeiten sei.

Auf die Frage der hilfsweise geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme
komme es deshalb nicht an. Gleichwohl hat die Patentabteilung darauf hingewie-
sen, dass die Ausfuihrungen der Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts in deren Beschluss von 28. Januar 2009 (Aktenzeichen: Arb.Erf. 34/06 —
vgl. E13) der Annahme einer widerrechtlichen Entnahme entgegen stiinden, da
die Diensterfindung der Patentinhaberin frei geworden sei.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung Gber den Widerruf des Patents hat der
Patentinhaber mit Schriftsatz vom 5. August 2016 Beschwerde eingelegt und be-
antragt, den Beschluss aufzuheben und das Patent in vollem Umfang (Hauptan-
trag) oder in einer der geanderten Fassungen gemal Hilfsantragen | bis Il auf-
rechtzuerhalten. Weiter hat er hilfsweise mundliche Verhandlung beantragt, weiter
hilfsweise die Sache nach Aufhebung des Beschlusses zur Entscheidung an das

DPMA zuriickzuverweisen.



Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag | lautet:

1. Verfahren zur Herstellung van Polyvinylacetalen, bei dem man mindestens ein
Polymer A, welches, bezogen auf sein Gesamtgewicht,

a) 1.0 bis 100.0 mol-9 Struktureinheiten der Formel (1)

R
H

worin R* Wasserstoff oder Methyl bedeutet,
b) 0 bis 99.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (2)

3

y

worin R? Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen
darstallt,

¢} 0 mol-% von Struktureinheiten der Formel (3)
R’ R
(3)
R

worin R, R*, R® und R®, jeweils unabh&ngig voneinander Reste mit einem

Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,
enthalt,
in Gegenwart eines Sdurekatalysators mit mindestens einer Verbindung B der
Formel {4) umsetzt,

X,

R

worin R” und R® jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff, COOH, COOM, eine
Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12
Kohlenstoffatomen sind und wobel M ein Metallkation oder ein Ammoniumkation
ist,

(4)



dadurch gekennzeichnet,

dass Polymer A eine Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierter Polyvinylalkohole
{Gehaite an Struktureinheiten der Formel (3) = 0 mol-% bzw. der Formel {(2) = 0 bis 5.0
mol-%) mit unterschiedlicher Viskositédt enthilt,_also picht ein einzelner

{Disclaimer), und die Viskositit dieser Mlad'lung zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas
batrdgt (gemessen als 4.0%-Ige wassrige Lisung gemalt DIN 53015), dass die
Umsetzung ohne den Zusatz von Tensiden durchgefiihrt wird, dass Verbindung B n-
Butyraldehyd ist und dass der Quotient X/Y, wobei X die zeitliche Dauer der bei
mindestens 50°C erfolgenden Nach-Reaktionsphase (HeiB-Modifizierung) und Y die
zeitliche Dauer der bei maximal 30°C erfolgenden Vor-Reaktionsphase (Kalt-
Modifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert zwischan 0.1 und 1.0 ergibt und die
Acetalisierungs-Gesamtiaufzeit (Summe aus zeitlicher Daver der Vor-, Nach- und
Zwischen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten betragt.



Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag Il lautet:

1. Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen, bel dem man mindestens ein
Polymer A, welches, bezogen auf sein Gesamtgewicht,

a) 1.0 bis 100.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (1)

I
LA
H

worin R* Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

b) O bis 99.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (2)

3

K
worin R’ Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen
darstellt,

®

c) 0 mol-% wvon Struktureinheiten der Formel (3)

(3)

RSE

worin B3, R*, R® und R%, jeweils unabhingig voneinander Reste mit einem
Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,

enthalt,
in Gegenwart eines Saurekatalysators mit mindestens einer Verbindung B der
Formel {4) umsetzt,

4)
e

worin R7 und R® jeweils unabhdngig voneinander Wasserstoff, COOH, COOM, eine
Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12
Kohlenstoffatomen sind und wobei M ein Metalikation oder ein Ammoniumkation

Ist,
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dadurch gekennzeichnet,

dass Polymer A eine zur Visk einstell wendete Mischung mindestens
zweier hoch-hydrolysierter Polyvinylalkohole (Gehailte an Struktureinheiten der Formel
(3) = 0 mol-% bzw. der Formel (2) = 0 bis 5.0 mol-% ) mit unterschiedlicher Viskositit
enthalt und die Viskositat dieser Mischung zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas betragt
(gemessen als 4.0%-ige wassrige Lisung gemiB DIN 53015), dass die Umsetzung ohne
den Zusatz von Tensiden durchgefilhrt wird, dass Verbindung B n-Butyraldehyd ist und
dass der Quotient X/Y, wobei X die zeitliche Daver der bei mindestens 50°C erfolgenden
Nach-Reaktionsphase (HeiB-Modifizierung) und Y die zeitliche Dauer der bei maximal
30°C erfolgenden Vor-Reaktionsphase (Kalt-Modifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert
zwischen 0.1 und 1.0 ergibt und die Acetalisierungs-Gesamtlaufzeit (Summe aus
zeitlicher Dauver der Vor-, Nach- und Zwischen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase)
maximal 250 Minuten betrdgt.
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Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag Il lautet:

1. Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen, bei dem man mindestens ein
Polymer A, welches, bezogen auf sein Gesamtgewicht,

a) 1.0 bis 100.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (1)

RI
H

worin R' Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

b) 0 bis 99.0 mol-% Struktureinheiten der Formel (2)

: R

DY
g
worin R? Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatormen
darstelit,

(2)

=

c) 0 mol-% von Struktureinheiten der Formel (3)
Rj‘ -y
(3)

5

worin R?, R*, R® und R®, jeweils unabhéngig voneinander Reste mit einem
Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,

enthalt,
in Gegenwart eines Sdurekatalysators mit mindestens einer Verbindung B der

Formel {4) umsetzt,

R j\k“
worin R” und R® jeweils unabhéngig voneinander Wasserstoff, COOH, COOM, eine

Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12
Kohlenstoffatornen sind und wobei M ein Metallkation oder ein Ammoniumkation

ist,

(4)
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dadurch gekennzeichnet,

dass Polymer A eine zur Viskositdtseins n erschi olvvinylalko-

holen zubereitete Mischung mindestens zweier hach-hydrolysierter Polyvinylalkohole
{Gehalte an Struktureinheiten der Formel (3) = 0 mol-% bzw. der Formel {2) = 0 bis 5.0
mol-%} mit unterschiedlicher Viskositét enthélt und die Viskositat dieser Mischung
zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas betrdgt (gemessen als 4.0%-ige wassrige Lésung
gemaB DIN 53015), dass die Umsetzung ohne den Zusatz von Tensiden durchgefiihrt
wird, dass Verbindung B n-Butyraldehyd ist und dass der Quotient X/Y, wabei X die
zeitliche Dauer der bel mindestens 50°C erfolgenden Nach-Reaktionsphase (HeiB-
Modifizierung) und ¥ die zeitliche Dauer der bei maximal 30°C erfolgenden Vor-
Reaktiongphase (Kalt-Madifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert zwischen 0.1 und 1.0
ergibt und die Acetalisierungs-Gesamtlaufzeit (Summe aus zeitlicher Dauer der Vor-,
Nach- und Zwischen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten betrégt.

Des Weiteren hat der Patentinhaber einen Antrag auf Rickzahlung der Beschwer-

degebiuhr angekundigt.

Der Patentinhaber stitzt seine Beschwerde auf Verletzung des rechtlichen Ge-
hors. Er habe eine Anhérung vor der Patentabteilung beantragt fur den Fall, dass
das Patent nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werde. Darliber hinaus habe
die Einsprechende in ihrer Verzichtserklarung, aufgrund der beide Parteien ein-
vernehmlich auf die Anh6rung verzichtet hatten, lediglich einen bedingten Verzicht
auf die Durchfihrung einer Anhorung erklart, worauf der Patentinhaber vor dem
Zuruckweisungsbeschluss der Patentabteilung bzw. der Unterschrift der Berichter-
statterin ausweislich des amtlichen Fax-Eingangsstempels und der Zugangsbe-
statigung seinen Anhoérungsantrag habe wiederaufleben lassen bzw. hilfsweise

erneut eine Anhoérung beantragt habe.

Dieser Anhorungsantrag, der dem DPMA am 15. Juli 2016 zugegangen sei, hatte
deshalb berticksichtigt werden mussen, da der angefochtene Beschluss erst am
19. Juli 2016 erlassen worden sei. Das rechtliche Gehoér sei damit verletzt und

dem Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr sei deshalb stattzugeben.
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Zur Patentfahigkeit des streitgegenstandlichen Verfahrens fiihrt der Patentinhaber
im Wesentlichen aus, das Verfahren in der erteilten Fassung (Hauptantrag) sei
neu und erfinderisch, da aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften
samtliche Merkmale des beanspruchten Verfahrens hervorgingen und die Verlan-
gerung der Tieftemperaturphase, die die erfindungsgemalle (Gesamt-
lauf)Zeitverkirzung der Polyvinylacetal-Herstellung ermdglicht habe, sei ausge-
hend vom Stand der Technik nicht zu erwarten gewesen. Aus samtlichen entge-
gengehaltenen Druckschriften ergebe sich kein Indiz dafir, dass wahrend der
Tieftemperatur- bzw. Vor-Reaktionsphase eine besondere Polyvinylacetal-Modifi-
zierung erfolge, welche sich in einer Abnahme des bei 100 Grad Celsius be-
stimmten Schmelzindex bzw. in einer Zunahme der Losungsviskositat zeige, die
sowohl fur die streitpatentgemafe Heil3-Modifizierung als auch Kalt-Modifizierung
charakteristisch seien.

Insofern kdnne die Erfindung des Streitpatents auch nicht durch die von der Pa-
tentabteilung eingefiihrten Druckschriften nahegelegt werden.

SchlieB3lich zeige auch die Labornotiz (14), dass die Beobachtung einer Polymer-
Modifizierung wahrend der Tieftemperatur- bzw. Vor-Reaktionsphase fur Herrn
Dr. F..., dem langjahrigen Vorganger des Patentinhabers, noch keinen Anlass
geboten habe, das (Produktions)Verfahren erfindungs- bzw. streitpatentgemaf
abzuandern.

Der Einsatz von speziell zubereiteten Polyvinylalkohol-Abmischungen gemaf (1)
habe den Zweck, die thermische Vernetzung COOH-funktionalisierter Polyvi-
nylacetale einzustellen bzw. abzuschwachen, gemal3 Vergleichsbeispiel 5 von (1)
sei keine Mischung von Polyvinylalkoholen, sondern ein einzelner Polyvinylalkohol
verwendet worden. Eine Extrusion zu Folien sei mit den Polyvinylacetalen gemarf
Beispielen 1 bis 4 der Druckschrift (1) nicht méglich, nicht einmal bei Abmischung
mit nicht-funktionalisiertem Polyvinylalkohol. Erst durch eine weitere Abmischung
mit dem gemald Vergleichsbeispiel 5 erhéltichen COOH-gruppen freien Polyvi-

nylacetal werde eine Folien-Extrusion moglich.
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Die Druckschrift (5) zeige — im Gegensatz zu den Ausfuhrungen der Patentabtei-
lung in dem angefochtenen Beschluss — dass ein bestimmtes Verhaltnis von ge-
wichtsmittlerem (Mw) zu zahlenmittlerem (Mn) Molekulargewicht beider Polyvi-
nylalkoholkomponenten zur Erzielung eines verbesserten Schmelzbruchverhaltens
und einer verbesserten Fliel3fahigkeit von Polyvinylbutyral erforderlich sei. Daran
konne auch eine bimodale Molekulargewichtsverteilung, wie sie infolge der Ver-
wendung einer Polyvinylalkohol-Mischung bei Vergleichsversuch 2 in (5) verwirk-
licht sei, nichts &ndern.

Es treffe im Lichte von BGH ,Olanzapin® nicht zu, dass der Fachmann im Zuge der
Herstellung von Folien fir Sicherheitsverbundglas eine bimodale Molekularge-
wichtsverteilung einfach mitlesen wirde. Bei der Verwendung einer Polyvinylalko-
hol-Mischung mit einer bi- oder multi-modalen Molekulargewichtsverteilung han-
dele es sich vielmehr nicht um eine selbstverstandliche Vorgehensweise, was sich

auch aus Druckschrift (9) ergebe.

Fur den Fall, dass der Senat die Hilfsantrage | bis Ill als unzulassig ansehe oder,
bei deren Zulassigkeit, das Streitpatent fur nicht rechtsbestandig halt, bitte der
Patentinhaber und Beschwerdefiihrer um einen gerichtlichen Hinweis.

Mit Schriftsatz vom 24. Marz 2017 beantragt der Beschwerdefiihrer gemar § 99
Abs. 1 PatG i. V. m. 8§ 256 ZPO die Feststellung, dass eine widerrechtliche Ent-
nahme der Erfindung des Patents DE 10 2005 012 924 nicht vorliege.

In der mindlichen Verhandlung tberreicht der Beschwerdefiihrer ein Schreiben,
auf dessen Basis er geanderte Hilfsantrage IV und V mit Anspruchsfassungen

nachfolgenden Wortlauts formuliert.

Hilfsantrag IV
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1. Varfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen, bei dem man mindestens ein Polymer A, welches, be-
zogen auf sein Gesamtgewicht,
a) 1.0 bis 100,0 maol-% Struklureinheiten dar Formel (1)

% W
OH

warn B Wasserstoll adar Methnd bedeutet,
b 0 bis 99.0 mal-% Struktureinheiten der Formel (2)

R

b
O\;Ej @

worin RE Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis § Kohlenstoffatorman darstellt,
&) 0 mol-% von Strukiureinheiten der Farmel (3)

B r!
(3)

R!

worin R, Y, R* und RE, jewsils unabhangig voneinander Reste mit einem Molskulargewicht im Bereich von
1 bis 500 gimaol snd,

enthali,

in Gegenwart eines Saurakatahysators mil mindastens einer WVerbindung B der Farmel (4) umsetzt,

)
o

worin BT und R® jewsils unabhdngig voneinander Wasserstoff, COCH, COOM, eing Alkylaruppe mit 1 bis 10
Kohlansioffalomen oder eine Arylgruppe mid 6 bis 12 Koklenstoffatomen sind und wobei M ein Melallkation
cdar ein Ammoniumkation ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass Polymer A sing Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierter Palyvinylalkohole {Gehalte an Struktur-
ginhedten der Formel {3) = 0 mol-% bew, der Formel (2) = 0 bis 5.0 mol-%) mit unterschiedlicher Viskosita
enthall und die Viskositit dieser Mischung zwischen 25,0 mPas und 35.0 mPas betrdgt (gemessen als 4.0%-
ige wassrige Losung gemalk DIN 53015), dass dis Umsetzung ohne den Zusatz von Tensiden durchgefihri
wird, dass Verbindung B n-Butyraldehyd ist und dass der Quotient XY, wobel X die zeitliche Dauver der bei
mindastens S0°C erfolgenden Nach-Reakbionsphase (Heil-Modifizierung) und ¥ die zeitliche Dauer der bei
maximal 30°C erclgenden Vor-Reakbonaphasa (Halt-Modifizierung) bedeuten, einen Zahlenwert zwischen fed 045 e J
075 wRd-G-argibt und die Acetaisierungs-Gesamtlaufzeil (Summe aus zeilicher Daver der Vor-, Mach- und Zwi-
schen-Reaklionsphase bow, Authelzphase) maximal 250 Minuten betragl.
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d—Verahren-nach-Anspruch--dadursh-gekennzeichnet, dass-derQuatient XA einen.Zablonwerd owischan.
B-A-und-0-0-ergibt—

d-dferahren mmmqﬂdWMMMmdmﬂmemmm
BeAS-und-B-F5-ergink-
[ I'I.h-"—

Z. . == Verfahran nach mdermgmmm dadurch gekennzelchnet, dass die
Mach-Reaklionsphase bei mindestens 60°C und die Vor-Reaktionsphase bei maximal 20°C erfalgt

.,.1
& “erfaghren nach %ﬁmmﬂhmélﬁ dadurch gekennzeichnet, dass die Mach.
Reaktionsphase bel mindestens 63°C und die Var-Reaktionsphase bai maximal 17°C erfolgl

L, & Verfahren nach #ﬁ%%%%mmm dadurch gekennzeichnet, dass die Nach-
Reaktionsphase bel mindestens 65°C und die Vor-Reaklionsphase bei maximal 15°C erfolgt.

[

L

= Verfahren nach mindestans einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Umsetzung diskontinuierich, also als Batch-Prozed, durchgetihr wird.

. & Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansgriiche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Varbindung B zwischen 57.5 Gew.-% und 77.5 Gew.-% n-Bulyraldehyd, bezogen auf Polymer A, singesetzl
wierder,

F % Verfahren nach mindestens ainem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass eing
mindestens &,0-ige wassrige Lisung von Palymer A eingesetzt wird,

4. 48. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
als Saurekatalysator Salzsiure versendel wird,

3. 44 Verfahren nach mindestens einem der verhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzelchnet, dass
der Sdurekalalysalor nach YVorlage von zumindest Teilmengen der Reaktanden A und B zugegeben wird.

A gp 0 Varfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, dass
Verhindung B nach Vorlage von zumindest Teilmengen an Polymer A und Sdurekatalysator zugegeben wird,

1. 4% Varfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspribche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge des Siurekatalysators nach dem Ausfalen des Polyvinylacetals aus der Reaktionslisung zu-
geqeben wird.

AL. 4. Polyvinylacetal, hergestelt oder herstellbar nach einem der vorhergehenden Anspriiche.
AL
A% 48, Verwendung eines Polywinylacetals nach Anspruch 44 zur Herstellung einer Folie flr Sicherheilsver-
bundglas.
AL
A% $8, Vareendung eines Palyvinylacetals nach Anspruch 44 zur Herstellung ionenleitfahiger Zwischanschich-
ten fir elekircchrome Sysieme.

Hilfsantrag V
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1. Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen, bai dern man mindestens ein Polymer A, welches, be- '

zogen aul sein Gesamigewichl, _
&) 1.0 bis 100.0 mal-% Siruktureinheiten der Formel (1)

(1)
OH

worin B! Wasserstoff oder Methyl bedeutet,
b} 0 bis 89.0 mol-% Struklureinheiten der Formel (2}

R’

f e

worln R2 Wasserstoff oder einen Alkylrest mil 1 bis & Kohlenstoffalomen darsieflt,
¢) 0 mol-% von Struktureinheiten der Formel (3)

B R
(3

R_E

worin B*, R*, R und R®, jeweils unabhéingig veneinander Reste mit einem Molekulargewichl im Bereich von
1 bis 500 g/mod sind,

enthal,

in Gegenwart sines Sdurekatalysators mit mindestens einer Verbindung B der Formel (&) umsetzt,

@
=

warin BT und R® jeweils unabhéngig voneinander Wassersioff, COOH, COOM, gine Alkylgruppe mit 1 bis 10
Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12 Kehlenstoffatomen sind und waobel M gin Matallkation
ader ain Ammoniumkation ist,

dadureh gekennzeichnet,

dass Polymer A gine Mischung mindestens zweler hoch-hydrolysierter Polyvinylalkohole (Gehalte an Strubchur-
ginheiten der Formel (3) = 0 mol-% baw. der Formel (2) = 0 bis 5.0 mol-%) mit unterschiedlicher Viskositit
anthélt und die Viskositit dieser Mischung zwischen 25.0 mPas und 35.0 mPas betriigt (gemessan als 4.0%-
ige wassrige LBsung gemdll DIN 53015), dass die Umsetzung chne den Zusalz von Tensiden durchgefihrt
wird, dass Verbindung B n-Butyraldehyd ist und dass der Cluationt XY, wobei X die zeitiche Dauer der bei
mindestens 50°C erfolgenden Nach-Reaklionsphase (Heill-Modifizierung) und Y die zaitliche Dauer der bei
maximal 30°C erdfolgenden Vor-Reaklisnsphase {Kali-Modifizierung) bedeuten, sinen Zahlenwert zwischen 0.1
und 1.0 ergibt und die Acstalisierungs-Gesamilaufzeil {Summe aus zeitlicher Dauer der Vor-, Nach- und Twil-
schen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten betrig- e Verbindung B wac

Verlage ven tmindest Teillmengen *h FF“'L}"’““& wnd Ehmi(nﬂ'll- safar
sy anarhen wird J /
Htﬁ]‘- T w -
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Quotient XY einen Zahlenwert zwischen
0.3 wnd 0.9 ergibl,

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass der Quotient XY einen Zahlenwert zwischen
0.45 und 0,75 ergibt,

4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mach-Reaklicnsphase bel mindestens 80°C und die Vor-Reaklionsphase bel maximal 20°C erfolgt,

5, Werfahren nach mindestens einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mach-
Reaktionsphase bai mindestens 63°C und die Vor-Reaktionsphasze bei maximal 17°C erfalgt.

&, Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass dia Mach-
Reaktionsphass bei mindestens 65°C und die Vor-Reaklionsphase bei maximal 15°C erfolgt.

T. Warlahren nach mindestens einem der vorhargehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Umsetzung diskontinuierlich, also als Batch-Prozel, durchgefihet wird.

B. Warlahren nach mindestens einem der vorhergehanden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Verbindung B zwischen 57.5 Gew.-% und 77.5 Gew.-% n-Butyraldehyd, bezogen aul Folymer A, eingesetzi
weerdarn,

g, Yerfahren nach mindestens einem der vornergehenden Ansprische, dadurch gekennzeichnet, dass elng
mindestens B.0%-ige wissrige Lasung van Polymer A eingesetzt wird,

10. Verfahren nach mindestens sinem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
als SAurekatalysator Salzsdure varvendal wird.

11. Verdahren nach mindestens einem der vorhergehendan Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sdurekatalysator nach Vorlage von zumindest Teilmengen der Reaktanden & und B zugegeben wird,

AL - 43 Verlahren nach mindestens einem der worhergehenden Ansprifche, dadureh gekennzeichnet, dass

#ine Teilmenge des SSurekatalysators nach dem Ausfallen des Palyvinylacetals aws der Reaklionskbsung zu-
gegeben wird.

4, & Polyvinylacelal, hergestelll oder herstellbar nach ainem des vorhergehenden Anspriiche.
A3

ﬂhhﬁgl‘:mndum eines Polyvinylacetals nach Anspruch 44 zur Herstellung einer Folle fir Sicherheitsyver-
5.

. A3
A5, ¥ Venwendung eines Pobyvinylacetals nach Anspruch4&zur Harstellung lanenkeitahi i -
ten flr elekirochrome Systeme. N

Den angekindigten Feststellungsantrag aus dem Schriftsatz vom 24. Marz 2017
betreffend die widerrechtliche Entnahme sowie den Antrag auf Rickzahlung der

Beschwerdegebihr nimmt der Beschwerdefuhrer zurick.

Der Beschwerdefuhrer stellt die Antrage aus dem Schriftsatz vom 5. August 2016,

namlich
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den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 44 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2016 aufzuheben und
das Patent gemaf Hauptantrag in vollem Umfang,

hilfsweise gemal Hilfsantrag | vom 5. August 2016,

weiter hilfsweise gemal Hilfsantrag Il vom 5. August 2016,

weiter hilfsweise gemaf Hilfsantrag Ill vom 5. August 2016,

weiter hilfsweise gemald dem in der mundlichen Verhandlung ein-
gereichten Hilfsantrag IV,

schlie3lich  weiter hilfsweise gem&R HilfsantragV  vom
10. April 2017,

Beschreibung wie jeweils erteilt,

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten

verwiesen.

Die Beschwerde des Patentinhabers ist form- und fristgerecht eingelegt worden

und zulassig (8 73 PatG). Sie fuhrt jedoch nicht zum Erfolg.

Das Verfahren gemal3 Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist
gegenuber der Lehre der WO 2004/005358 A1l (1) nicht mehr neu. In den Fassun-

gen der Hilfsantrage Il bis V beruht es — unter Berlcksichtigung des Fachwissens

— demgegeniber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Hilfsantrag 1 ist

unzulassig.
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1. Die Aufgabe der Erfindung des Streitpatents besteht ausweislich der Be-
schreibungseinleitung in der Bereitstellung eines weniger energie- und zeitintensi-
ven Verfahrens zur Herstellung von Polyvinylacetalen, das diese Polymere hin-
sichtlich ihrer thermoplastischen Verarbeitbarkeit und anwendungstechnischen
Eignung in einer mindestens mit dem Stand der Technik vergleichbaren Qualitat
zuganglich macht (vgl. DE 10 2005 012 924 B4 S. 2 [0009] i. V. m. [0001] bis
[0008]).

Gelost wird diese Aufgabe gemdalR Patentanspruch 1 der erteilten Fassung

(Hauptantrag) durch ein

1) Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen
durch Umsetzung/Reaktion
2) eines Polymers A enthaltend, jeweils bezogen auf sein Gesamtgewicht,

2.1) 1,0 bis 100 Mol-% Struktureinheiten der Formel

R
w (1
OH

worin R* Wasserstoff oder Methyl,

2.2) 0 bis 99,0 Mol-% Struktureinheiten der Formel

R
s
T

(2)
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worin R? Wasserstoff oder C1-C6-Alkyl,

2.3) 0 Mol-% Struktureinheiten der Formel

R R

(3)
RS RS

worin R3, R?*, R® und R®, jeweils unabhangig voneinander, Reste mit einem Mole-
kulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/Mol sind,

2.4) enthaltend eine Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierter PVAs
(Gehalt an 0 Mol-% Merkmal 2.3 bzw. 0 bis 5,0 Mol-% des Merkmals 2.2) mit
unterschiedlicher Viskositat mit einer Gesamtviskositat zwischen 25,0 und 35,0
mPas (gemessen als 4,0%-ige wasserige Losung gemalf Din 53015),

3) mit n-Butyraldehyd (n-Butanal)

4) in Gegenwart eines Saurekatalysators

5) ohne Zusatz von Tensiden,

wobei

6) der Quotient aus der zeitlichen Dauer X der bei mindestens 50 Grad Cel-
sius erfolgenden Nach-Reaktionsphase bzw. Heil3-Modifizierung und der zeitlichen
Dauer Y der bei maximal 30 Grad Celsius erfolgenden Vor-Reaktionsphase bzw.
Kalt-Modifizierung, also der Quotient X : Y einen Zahlenwert zwischen 0,1 und 1,0

ergibt,

7 und die Acetalisierungs-Gesamtlaufzeit (Summe aus Dauer der Vor-, Nach-
und Zwischen-Reaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten betragt.
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In dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsantrdge kommen nachfolgende
Merkmale hinzu bzw. werden wie nachfolgend abgeandert,

in Hilfsantrag |
2.4.1) wobei Polymer A nicht ein einzelner Polyvinylalkohol mit monomodaler

Molekulargewichtsverteilung ist (Disclaimer),

in Hilfsantrag Il
2.4.2) die Mischung der mindestens zwei hoch-hydrolysierten Polyvinylalkohole

wird zur Einstellung der Viskositat verwendet,

in Hilfsantrag IlI
2.4.3) die Mischung der mindestens zwei hoch-hydrolysierten Polyvinylalkohole ist

zubereitet zur Viskositatseinstellung aus verschiedenen Polyvinylalkoholen,

in Hilfsantrag IV
6.1) einen Zahlenwert zwischen 0,45 und 0,75,

in Hilfsantrag V
8) die Zugabe der Verbindung B (n-Butyraldehyd) erfolgt nach Vorlage von
zumindest Teilmengen an Polymer A und Saurekatalysator.

2. Die Herstellung der als Edukte des Streitpatents eingesetzten Polyvinylalko-
hole erfolgt i. d. R. durch Verseifung bzw. Umesterung von Polyvinylacetat(en) mit
Wasser bzw. Methanol. Vinylalkohol selbst ist als Enol des Acetaldehyds nicht

greifbar.

a) Im Handel sind eine Vielzahl stofflich unterschiedlichster Produkte der
Polyvinylalkohole erhaltlich, die — unabhangig von ihrem jeweils mittleren Moleku-
largewicht und damit einhergehender Viskositat — einen unterschiedlich niedrigen

Gehalt an verbleibenden Vinylacetat-Resten und einen dementsprechend hohen
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Gehalt an Vinylalkohol-Resten aufweisen. Solche handelstblichen Polyvinylalko-
hole weisen Hydrolysegrade von etwa 80 % bis tUber 99 % hinaus auf. Der Zah-
lenwert des Hydrolysegrads ist bezogen auf das Ausgangsprodukt Polyvinylacetat
—vgl. z. B. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Vol. 8, S. 399, 421,
422 (9).

Diese stoffliche Variabilitdt bestimmt entscheidend die Eigenschaften der Polyvi-
nylalkohole, insbesondere auch ihre Reaktivitat sowie die Eigenschaften der dar-
aus herstellbaren Folgeprodukte, beispielsweise der Polyvinylacetale, im Fall des
Streitpatents der Polyvinylbutyrale als Verfahrensprodukte geméafd Patentan-
spruch 1.

b) Polyvinylacetale lassen sich strukturell wie folgt darstellen:

~-B-A-B-C-B-

Strukturteil A

—CH;— tl.".it-
0
|
[
CH

aus dem Polyvinylacetat stammender und im
Polyvinylalkohol nach der Hydrolyse verbleibender Vinylacetat-Baustein A,
Sturkturteil B

—CH z—tl_'H—

oH nach Hydrolyse entstandener Vinylalkohol-Rest B,

Strukturteile C

CH3z

SN )
—CH ?”rl —{l_'l-j — f,]'—]— and —l.'I_H—-
|
0O (8] O (8] 0
W W S |
CH H

c
I |
R B 0
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nach der Umsetzung mit einem Aldehyd entstandenes 6-Ring-Acetal (1. Formel)
sowie die i. d. R. in geringerem bzw. gezielt steuerbar entstehenden intermoleku-

laren Acetale (3. Formel).

Im Fall der Umsetzung mit n-Butyraldehyd (n-Butanal) bedeutet in obigen Formeln
R = n-C3H5.

5-Ring-Acetale (2. Formel) entstehen nur beim Vorhandensein vicinaler OH-Grup-
pen, beispielsweise bei der hydrolytischen Herstellung von Polyvinylalkohol-copo-

lyolen aus Polyvinylacetat-Copolyestern.

3. Zur Offenbarung und Zuldssigkeit der Anspruchsfassungen der Hilfsan-
trdge | bis V ist Folgendes festzustellen.

a) Hinsichtlich der Offenbarung der erteilten Anspruchsfassung (Hauptantrag)
bestehen keine Bedenken. Patentanspruch 1 ergibt sich aus dem urspriinglichen
Anspruch 1 i. V. m. den urspriinglichen Ansprichen 8 (vgl. Merkmal 5), 9 (Merk-
mal 3), 11 und 12 (Merkmal 2.4), 13 (Merkmal 2.3 entfallt bzw. ist gleich null) und
19 (Merkmal 7). Die Patentanspriiche 2 bis 16 entsprechen den urspringlichen
Ansprichen 2 bis 7, 10, 14 bis 18 und 25 oder lassen sich aus den urspringlichen
Ansprichen 20 und 21 unmittelbar herleiten (vgl. die Anspruchsfassung der
DE 10 2005 012 924 Al).

b) Hilfsantrag | ist unzulassig.
Der in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | hinzugenommene Disclaimer (Merkmal

2.4.1) ist zwar insoweit eigenoffenbart, als die Umsetzung lediglich eines (einzel-
nen) Polyvinylalkohols als Polymer A mit n-Butyraldehyd sowohl in den urspringli-
chen Unterlagen als auch im Streitpatent als konkrete Ausfihrungsform der Erfin-
dung beschrieben ist, die nunmehr ausgenommen sein soll (vgl. A1-Schrift [0047]
I. V. m. Beispielen 1 und 2; B9-Schrift [0048] i. V. m. Beispielen 1 und 2). Der

Passus ,mit monomodaler Molekulargewichtverteilung” in dem Merkmal 2.4.1 ist
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jedoch weder in den urspringlichen Unterlagen noch in dem Streitpatent offenbart

und damit der Antrag insgesamt unzuléssig.

C) Die Hilfsantrdge Il bis V sind zulassig.

Das in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il hinzugenommene Merkmal 2.4.2

ergibt sich unmittelbar sowohl aus den urspriinglichen Unterlagen (vgl. A1-Schrift
[0025]) als auch aus dem Streitpatent (vgl. B9-Schrift [0025] i. V. m. S. 10 [0076]),

so dass hinsichtlich der Zulassigkeit des Hilfsantrags Il keine Bedenken bestehen.

Auch hinsichtlich des in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill hinzugenommenen
Merkmals 2.4.3, das sich ebenfalls aus den zu Hilfsantrag Il angefiihrten Textstel-

len ergibt, bestehen keine Bedenken.

Offenbart und zuldssig sind auch die Anspruchsfassungen der Hilfsantrage IV und

V. Der auf den Bereich zwischen 0,45 und 0,75 eingeschrankte Zahlenwert des
Quotienten aus der zeitlichen Dauer X der Nach-Reaktionsphase bzw. Heil3-Modi-
fizierung und der zeitlichen Dauer Y der Vor-Reaktionsphase bzw. Kaltmodifizie-
rung (Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV — Merkmal 6.1) ergibt sich aus Pa-

tentanspruch 3 sowohl der erteilten als auch der urspringlichen Anspruchsfas-

sung.

Dass die Zugabe des n-Butyraldehyds erst nach Vorlage von zumindest Teilmen-
gen an Polymer A und Saurekatalysator erfolgt (Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag V — Merkmal 8), ergibt sich unmittelbar aus Patentanspruch 12 erteilter Fas-

sung sowie Patentanspruch 17 der urspringlichen Anspruchsfassung.

d) Die erteilte Fassung weist offensichtliche Formulierungsmangel auf.

Die Struktureinheit der Formel (3) ist in Patentanspruch 1 mit 0 Mol -% angegeben

(vgl. Merkmal 2.3) und ist damit nicht Bestandteil des Polymers A. Merkmal 2.3
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sowie das betreffende Teilmerkmal des Merkmals 2.4 erschweren die Lesbarkeit
des Patentanspruchs unnoétig, insbesondere da Strukturen nach Merkmal 2.3 die

Strukturen der Merkmale 2.1 und 2.2 inkludieren.

Entsprechendes trifft auf die Zahlenbereiche der Struktureinheiten der Formel (1)
und (2) in Patentanspruch 1 zu (vgl. Merkmale 2.1 und 2.2), die ausweislich der in
Klammern gesetzten Angaben des Merkmals 2.4 auf 95 bis 100 % (Zahlenbereich
des Merkmals 2.1) und 0 bis 5 % (Zahlenbereich des Merkmals 2.2) eingeschrankt

sind, in der Mischung aber nur enthalten sein mussen.

4. Soweit die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hilfsweise mangelnde
Ausfuhrbarkeit geltend macht (vgl. Schrifts v 17. Febr. 2017 S. 8 Abs. 1 le Satz),
greift dieser Einwand unter Bericksichtigung der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs nicht. Demnach gentgt jedenfalls ein zum Ziel fihrender Weg (vgl. ins-
bes. BGH GRUR 2001, 813 — Taxol), der im Hinblick auf die Ausfiihrungsbeispiele
des Streitpatents nebst angegebener Charakteristika der eingesetzten Polyvinylal-

kohole in nacharbeitbarer Weise beschrieben ist.

5. Einem Verfahren gemaR Patentanspruch 1l in der erteilten Fassung

(Hauptantrag) mangelt es gegenuber der Lehre der WO 2004/005358 Al (1) be-

reits an der erforderlichen Neuheit.

Aus der vorverdffentlichten Druckschrift (1), die ausweislich ihrer Bezeichnung
.vernetzte Polyvinylacetale® und damit zwangslaufig auch Verfahren zu deren
Herstellung betrifft (Merkmal 1), geht unter anderem hervor, dass ein Polyvinylal-
kohol als Polymer A mit einem auf sein Gesamtgewicht bezogenen Gehalt an
Acetyl-Resten von 0,8 Mol-% (Merkmale 2, 2.1, 2.2, 2.3) mit n-Butyraldehyd
(Merkmal 3) in Gegenwart von Salzsaure (Merkmal 4) ohne Zusatz eines Tensids
(Merkmal 5) umgesetzt wird (vgl. (1) S. 20 bis 21 Vergleichsbeispiel 5). Die Visko-
sitdt nach Hoppler des in Vergleichsbeispiel 5 eingesetzten Polyvinylalkohols be-

tragt 26,5 mPas, gemessen als 4 Gew.-%-ige wassrige Loésung nach DIN 53015
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(vgl. (1) S S. 20 Z. 26 bis 27 — Teilmerkmal des Merkmals 2.4). Aus den zeitlichen
Angaben zum Reaktionsverlauf des Vergleichsbeispiels 5 errechnet sich aus der
Dauer X der bei mindestens 50 Grad Celsius erfolgenden Nach-Reaktionsphase
(val. (1) S. 21 Z. 7 bis 9) und der Dauer Y der bei maximal 30 Grad Celsius erfol-
genden Vor-Reaktionsphase (vgl. (1) S. 21 Z. 1 bis 7) ein Quotient X:Y von etwa
0,8 und damit ein Zahlenwert, der zwischen 0,1 und 1,0 liegt und damit das Merk-
mal 6 erfullt, sowie eine Gesamtlaufzeit der Acetalisierungsreaktion von etwa 225
Minuten (vgl. (1) S. 21 Z. 1 bis 9) gemal3 Merkmal 7.

Die nicht aus (1) expressis verbis entnehmbaren Parameter bzw. Teilmerkmale
des Merkmals 2.4.1 nach Hilfsantrag 1 vermdgen das Verfahren gemal Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag nicht von dem Verfahren gemafR Vergleichsbeispiel 5
von (1) abzugrenzen und damit dessen Neuheit nicht zu begriinden. Denn der in
Vergleichsbeispiel 5 verwendete Polyvinylalkohol, der einen Acetylgehalt von 0,8
Mol-% aufweist und damit als hoch hydrolysiert einzustufen ist, stellt zwangslaufig
ein Gemisch aus Polyvinylalkohol-Molekilen unterschiedlichen Polymerisations-
grads und damit unterschiedlicher Viskositdt dar, dessen Gesamtviskositat er-
sichtlich in dem Zahlenbereich des Merkmals 2.4 liegt.

6. Was Patentanspruch 1 in den jeweiligen Fassungen der Hilfsantrdge Il bis

V anbelangt, so kann dahinstehen, ob die gegenuber der erteilten Fassung hinzu-
genommenen Merkmale 2.4.2 und 2.4.3, die den Einsatz einer Mischung aus min-
destens zwei hoch-hydroylsierten Polyvinylalkoholen zum Zweck der Einstellung
der Viskositat angeben, und die hinzugenommenen Merkmale 6.1 und 8, die sich
nicht, jedenfalls nicht unmittelbar aus dem Vergleichsbeispiel 5 der Druckschrift (1)
ergeben, die Neuheit des streitpatentgemal3en Verfahrens begrinden kdnnen.
Denn die Arbeitsweisen dieser Merkmale erschlief3en sich — wie nachfolgend aus-
gefuhrt — dem Fachmann, einem ggf. promovierten Diplom-Chemiker, der mit der
Produktion von Polyvinylacetalen, insbesondere von Polyvinylbutyral, befasst und
vertraut ist, ausgehend von Vergleichsbeispiel 5 in (1) jedenfalls in naheliegender

Weise.
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a) Es ist dem Grundwissen eines Chemikers zuzurechnen und versteht sich
deshalb von selbst, dass die Viskositat polymerer Substanzgemische insbeson-
dere auch von dem Molekulargewicht bzw. von der Molekulargewichtsverteilung
abhangig ist. Die Viskositat stellt damit einen intrinsischen Parameter von Poly-
mergemischen dar. Die Zweckangabe, dass der Einsatz von Polymeren bzw. Po-
lymerkomponenten eines bestimmten Molekulargewichts bzw. einer bestimmten
Molekulargewichtsverteilung der Einstellung der Viskositat dient, ist damit nicht mit
erfinderischem Zutun verbunden. Im Ubrigen wird diesbeziiglich auf den gattungs-
gemalen Stand der Technik verwiesen (vgl. z.B. (1) S. 7 Z. 4 bis 11 und S. 14
Z.23bisS.15Z.5i.V.m. S. 16 Z. 3 bis 9 sowie S. 18 Z. 5 bis 8, 24 bis 27, S. 19
Z.15 bis 17, S. 20 Z. 6 bis 9, 25 bis 28), wobei die Viskositatsangaben zu den in
den Ausfuhrungsbeispielen eingesetzten Polyvinylalkoholen ausnahmslos in dem
Zahlenbereich der Merkmale 2.4, 2.4.2 und 2.4.3 liegen.

Das streitpatentgemafie Verfahren hat deshalb in der Ausgestaltung der Hilfsan-

trage 1l und Ill jedenfalls mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Bestand.

b) Was ein durch die Einschrankung des Quotienten X:Y des Merkmals 6 auf
einen Zahlenwert zwischen 0,45 und 0,75 gemalR Merkmal 6.1 ausgebildetes

Verfahren anbelangt (Hilfsantrag V), so liegt der sich fur das Vergleichsbeispiel 5

aus (1) errechnete Zahlenwert von etwa 0,8, wenngleich nur knapp, so doch au-
Rerhalb dieses Bereichs. Allerdings errechnen sich aus den (erfindungsgemalf3en)
Ausfuhrungsbeispielen 1 bis 4 der Druckschrift (1) Zahlenwerte von etwa 0,72 fr
den Quotienten X:Y mit der Folge, dass der Fachmann bereits vor dem Zeitrang
des Streitpatents sowohl eine Vor-Reaktionsphase als auch eine Nach-Reaktions-
phase und damit Temperatur- und Zeitregime in Betracht gezogen hat, in denen
dieser Quotient im Bereich gemals Merkmal 6.1 liegt. Wenngleich die Reaktions-
zeit in der allgemeinen Beschreibung der von (1) offenbar keine Bedeutung bei-
gemessen wird (vgl. (1) S. 8 Z. 10 bis S. 9 Z. 6, insbes S. 8 Z. 24 bis S. 9 Z. 6), so
ist dem Fachmann schon aus seinem chemischen Grundwissen gelaufig, dass

Reaktionszeit und Reaktionstemperatur in unmittelbarem Zusammenhang den
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Reaktionsverlauf beeinflussen und deshalb routineméafig wiederkehrendem Opti-

mieren unterliegen, wozu es keines erfinderischen Zutuns bedarf.

Das Streitpatent hat deswegen auch in der Fassung des Patentanspruchs 1 nach

Hilfsantrag IV mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Bestand.

C) Die Abfolge der Zugabe der Edukte und des Katalysators gemafR Merkmal
8, die aus dem Unteranspruch 12 der erteilten Fassung herrihrt, stellt eine von
zwei denkbaren Vorgehensweisen dar, die der Fachmann ohne Weiteres in seine
Versuchsplanung einbeziehen wird. Diese beiden Mdglichkeiten werden auch in
den Ausfihrungsbeispielen 1 bis 3 des Streitpatents realisiert.

Im Ubrigen wird gerade gemaR Ausfiihrungsbeispiel 3 des Streitpatents, das — in
Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen des Patentinhabers und Beschwerdefiih-
rers — die bevorzugte Ausfihrungsform des Einsatzes einer Mischung zweier han-
delsublicher Polyvinylalkohole unterschiedlicher Molekulargewichtsverteilung dar-
stellt, nicht gemald Merkmal 8 verfahren, sondern die Gesamtmenge an n-Butyral-
dehyd zugegeben, bevor die Zugabe einer Teilmenge des Katalysators Salzsaure
oder der gesamten Menge der Salzsaure erfolgt. Die Erfindungswesentlichkeit der
Zugabeabfolge gemafl Merkmal 8 bzw. Unteranspruch 12 des Streitpatents ist
jedenfalls in Verbindung mit dem offenbar bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel 3

nicht erkennbar und vermag deshalb die Patentfahigkeit nicht zu begrtinden.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag V ist deshalb mangels erfinderischer Tatig-

keit nicht gewahrbar.

7. Sofern der Patentinhaber das Verfahren gemal3 Patentanspruch 1 samtli-
cher Antragsfassungen beziiglich des Edukts ,Polymer A* durch die Merkmale 2.4,
2.4.1, 2.4.2 oder 2.4.3 auf ein Gemisch von zwei oder mehreren ggf. handelsubli-
chen Polyvinylalkohol-Chargen, beispielsweise auf ein Gemisch aus zwei Han-
delsprodukten der Serie Mowiol (vgl. z. B. Schrifts Bf v. 24. Marz 2017, S.9

Abs. 4) oder auf das Gemisch gemald Ausfihrungsbeispiel 3 des Streitpatents
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eingeschrénkt erachtet, vermag der Senat dieser Leseart des Patentanspruchs 1
nicht beizutreten. Denn der Anspruchswortlaut ist wegen der Passi ,...bei dem
man mindestens ein Polymer A, welches...enthalt* (vgl. Merkmale 2 bis 2.3) sowie
.,dass Polymer A eine Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierter Polyvi-
nylalkohole.... enthalt* (vgl. Merkmale 2.4 bis 2.4.3) sowohl hinsichtlich der stoffli-
chen Zusammensetzung als auch hinsichtlich der Molekulargewichtsverteilung der
zwei oder mehr hoch-hydrolysierten Polyvinylalkohole stofflich gehalten und damit
breit auszulegen. Diese breite Leseart bedingt die neuheitschadliche Bewertung
der Druckschrift (1), auch unter Bertcksichtigung der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs ,Olanzapin® (vgl. BGH GRUR 2009, 382 — Olanzapin).

Eine ausschlie3lich bimodale oder multimodale Molekulargewichtsverteilung ist mit
den verteidigten und zulassigen Fassungen des Streitpatents jedenfalls nicht ver-
bunden (vgl. z. B. B9-Schrift Ausfiihrungsbeispiele 1 und 2 gegentber Ausfuh-

rungsbeispiel 3).

Uber die Frage der Patent- und Bestandsfahigkeit des Streitpatents in einer auf
ein Verfahren mit tatséachlich lediglich zwei oder mehreren ggf. handelstblichen
Polyvinylalkohol-Chargen, beispielsweise zwei Mowiol-Handelsprodukten (vgl.
z. B. Schrifts Bf v 24. Marz 2017, S. 9 Abs. 4), oder mit dem Gemisch zweier Po-
lyvinylakohole gemafd Ausfuihrungsbeispiel 3 eingeschrankten Fassung war auf-

grund der Antragslage nicht zu entscheiden.

Des Weiteren kann dahinstehen, ob durch einen Reaktionsverlauf gemaf den
Merkmalen der Merkmalsgruppe 2.4 i. V. m. den Merkmalen 6 bis 8 — wie vom
Beschwerdefuihrer vorgebracht — eine besondere Polyvinylacetal-Modifizierung
erzielt werden kann. Denn das streitpatentgemal3e Verfahren in den beanspruch-
ten Fassungen, soweit diese zulassig sind, weist keine, jedenfalls keine mit erfin-
derischer Téatigkeit verbundenen Unterschiede gegentiber dem Vergleichsbeispiel
5 von (1) auf, das offensichtlich auf tblichen Arbeits- und Vorgehensweisen zur
Herstellung von Polyvinylacetalen vor dem Zeitrang des Streitpatents beruht.
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8. Der Patentinhaber hat in der mundlichen Verhandlung nach Erorterung der
Sach- und Rechtslage abschlieRend einen Hauptantrag und funf Hilfsantrdge ge-
stellt. Weitere Anhaltspunkte fur ein stillschweigendes Begehren einer weiter be-
schrankten Fassung des Streitpatents haben sich nicht ergeben. Infolgedessen
hat der Patentinhaber das Patent erkennbar nur im Umfang der Anspruchssatze
dieser Antrdge verteidigt, die jeweils zumindest einen nicht gewadhrbaren Pa-
tentanspruch enthalten. Auf die Ubrigen Patentanspriche brauchte bei dieser
Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH, Beschl. V. 27. Juni 2007
— X ZB 6/05, Informationsubermittlungsverfahren Il, Fortfiihrung von BGH GRUR
1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat).

9. Bei dieser Antragslage brauchte tber den geltend gemachten Widerrufs-
grund der widerrechtlichen Entnahme nicht entschieden werden. Den Feststel-
lungsantrag, dass eine widerrechtliche Entnahme nicht vorliege, hat die Be-

schwerdefuihrerin im Ubrigen zuriickgenommen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Egerer Hermann Freudenreich

pro



