14 W (pat) 338/05 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 07 966

BPatG 154
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 23. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Schroder, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der Rich-
terin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 103 07 966 wird mit folgenden Unterlagen
gemald Hauptantrag beschrankt aufrecht erhalten:

Patentansprtiche 1 bis 12, tberreicht in der mundlichen Verhand-

lung vom 23. September 2008,

Beschreibung Seiten 3, 4 und 5, Uberreicht in der mindlichen Ver-
handlung vom 23. September 2008 und

Beschreibung Seiten 2, 6 und 7 gemal3 Patentschrift.

Grinde

Die Erteilung des Patents 103 07 966 mit der Bezeichnung



Lvorimpragnat und Verfahren zu seiner Herstellung*

istam 11. August 2005 veréffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 11. November 2005 Einspruch erhoben worden. Die

Einsprechenden | und Il haben ihren gemeinsamen Einspruch gleichlautend auf

die Behauptung gestitzt, der Gegenstand des Patents sei gemall 8§ 21 (1) Nr. 1
PatG (88 1 bis 5 PatG) nicht patentfahig. Sie sind insbesondere der Ansicht, der

Gegenstand beruhe im Hinblick auf den Stand der Technik nicht auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit, sondern sei vielmehr das Ergebnis reiner Optimierungsmal3-

nahmen. Die Einsprechenden stitzen ihr Vorbringen auf die Entgegenhaltungen
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(11)

DE 101 34 302 C1,

DE 197 35 959 Al,

H. Arnold und H.-G. Fischer, ,Neue Vorimpragnate“, Holz- und Kunststoff-
verarbeitung, 6/2001, Seiten 36 bis 38,

DE 29 49 306 Al,

DE 197 28 250 A1,

WO 95/17551 A1 und deutsche Ubersetzung DE 693 21 853 T2,

WO 94/00523 A1l und deutsche Ubersetzung DE 693 22 270 T2,

H. Arnold, B. Reinhardt und R. Wallis, ,Herstellung einseitig impragnierter
Druckpapiere mittels Filmpresse”, Wochenblatt fir Papierfabrikation,
6/2000, S. 350 bis 355,

Rompp Chemie Lexikon, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 9. Aufl., S. 1737,
Stichwort ,Harze",

Technische Information Faserbindung, BASF, Acrodur® 950 L, Oktober
2004, Seiten 1 bis 4,

Reck, B. und Turk, J., ,Thermisch hartbare, wassrige Acrylatharze - eine
neue Klasse duroplastischer Bindemittel fir Holz- und Naturfasern®, 2nd
International Wood and Natural Fibre Composites Symposium, June 28-29,
1999, Seiten 25-1 bis 25-10 und



(12) Technische Information Papierindustrie, BASF, Urecoll® DO, Méarz 2002,
Seiten 1 bis 4.

Die Patentinhaberin verfolgt ihr Patentbegehren in eingeschranktem Umfang ge-
malfd Hauptantrag auf der Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 12, Beschreibung
Seiten 3, 4 und 5, jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom 23. Sep-
ember 2008 und der Beschreibung mit Seiten 2, 6 und 7 gemal Patentschrift,
hilfsweise mit den Patentansprichen 1 bis 12 und Beschreibung Seite 4, jeweils
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, im Ubrigen wie Hauptantrag, weiter.

Die dem Hauptantrag zu Grunde liegenden Patentanspriiche 1 und 7 lauten:

»L. Vorimpragnat, erhaltlich durch Impragnieren eines Rohpapie-
res mit einer thermisch vernetzbaren Impragnier-Kombination, die
eine formaldehydfreie Harzldsung und eine Polymerdispersion
enthalt, dadurch gekennzeichnet, dass das Mischungsverhaltnis
zwischen Harzlésung und Polymerdispersion in der Impragnier-
Kombination 45:55 bis 30:70 (fest:fest) betragt, die Restfeuchte 2
bis 3 Gew.-% betragt und das Vorimpragnat nach einer Trocknung
einen Vernetzungsgrad von mindestens 10% und héchstens 85%
aufweist, wobei die Harzl6sung enthalt:

a) optional ein durch radikalische Polymerisation erhaltliches
Polymerisat, das weniger als 5 Gew.-% einer a, B-ethyle-
nisch ungesattigten Mono- oder Dicarbonséaure einpolymeri-

siert enthalt,
b) ein durch radikalische Polymerisation erhaltliches Polymeri-
sat, das mehr als 15 Gew.-% einer a, -ethylenisch ungesat-

tigten Mono oder Dicarbonséure einpolymerisiert enthalt, und

c) ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxygruppen.



7. Verfahren zum Herstellen eines Vorimpragnats, umfassend
die Schritte:

a) Impréagnieren eines Rohpapiers mit einer mit einer ther-
misch vernetzbaren Impragnier-Kombination, die eine for-
maldehydfreie Harzlésung und eine Polymerdispersion ent-
halt, wobei das Mischungsverhéltnis zwischen Harzldsung
und Polymerdispersion in der Impragnier-Kombination
45:55 bis 30:70 (fest:fest) betragt, und

b) Trocknen des impragnierten Rohpapiers, so dass die Im-
pragnier-Kombination einen Vernetzungsgrad von mindes-
tens 10% und hdchstens 85% und eine Restfeuchte von 2
bis 3 Gew.-% aufweist,

wobei die Harzlésung enthalt:

a) optional ein durch radikalische Polymerisation erhaltliches
Polymerisat, das weniger als 5 Gew.-% einer a, B-ethyle-
nisch ungesattigten Mono- oder Dicarbonsaure einpolyme-

risiert enthalt,

b) ein durch radikalische Polymerisation erhéaltliches Polymeri-
sat, das mehr als 15 Gew.-% einer a, B-ethylenisch unge-
sattigten Mono oder Dicarbonséaure einpolymerisiert enthélt,
und

c) ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxygruppen.”

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 6 als auch der
auf Anspruch 7 riickbezogenen Anspriiche 8 bis 12 gemalRl Hauptantrag, sowie



auf den Wortlaut der Patentanspriiche 1 bis 12 gemalR Hilfsantrag wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Gegenuber diesem beschrankten Patentbegehren machen die Einsprechenden
weiterhin die bereits im Einspruchschriftsatz angefthrten Widerrufsgriinde geltend.
Zusatzlich tragen sie vor, dass der Gegenstand des Streitpatents auch im Umfang
der in den Anspriichen vorgenommenen Anderungen ausgehend vom Stand der
Technik in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen nahe gelegt sei; im Ubri-
gen bezweifeln sie die Angaben zum Vernetzungsgrad in den Ansprichen 1 und
7, da das geschilderte Bestimmungsverfahren auf Grund der Unl6slichkeit des
Polymeranteils in der Impragnier-Kombination nach Trocknung nicht die tatsach-
liche Vernetzung des Harzes, sondern der Kombination anzeige, mithin sei der
Wert fir die Vernetzung des Harzes nicht durch Nacharbeiten zu ermitteln und es
konne daher nicht festgestellt werden, ob ein Vorimpragnat unter den Anspruch

falle oder nicht.

Die Einsprechenden beantragen,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten mit den Patentanspru-
chen 1 bis 12, Gberreicht in der mindlichen Verhandlung, und Be-
schreibung Seiten 3, 4 und 5, Uberreicht in der miundlichen Ver-
handlung, sowie Beschreibung Seiten 2, 6 und 7 gemaf Patent-
schrift (Hauptantrag),

hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 12 und Beschreibung
Seite 4, jeweils Uberreicht in der miindlichen Verhandlung, im Ub-
rigen wie Hauptantrag.



Wegen weiterer Einzelheiten des schrfitichen Vorbringens der Beteiligten wird auf

den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Der von den Einsprechenden | und Il gemeinsam eingelegte Einspruch ist
frist- und formgerecht, insbesondere unter Zahlung der Einspruchsgebihren in

Hohe von zweimal 200 Euro, erhoben und mit Griinden versehen.

Er ist somit zulassig und fuhrt zu dem aus dem Tenor ersichtlichen Ergebnis.

Die Rulckzahlung einer der beiden von den Einsprechenden gezahlten Ein-
spruchsgebiihren ist nicht veranlasst. Fir jeden der beiden Einsprechenden war
gesondert eine Gebuhr zu erheben. Der Senat schlief3t sich insoweit der Auffas-
sung des 19.Senats in der Entscheidung vom 30.April2008 an -
19 W (pat) 303/05, deren Leitsatz lautet: Auch schon vor Hinzufiigung eines (klar-
stellenden) Absatzes 2 im Vorspann zum Gebuhrenverzeichnis zu 8 2 Abs. 1 Pat-
KostG war die Einzahlung nur einer Einspruchsgebuhr bei mehreren Einspre-
chenden nicht ausreichend.

2. Die geltenden Anspriche bis 12 gemaR Hauptantrag sind zulassig.

Die Anspriche 1 und 7 lassen sich aus den urspringlichen und erteilten Anspru-
chen 1, 2 und 4 bzw. 8, 9 und 11 herleiten. Die riickbezogenen Anspriiche 2 bis 6
und 8 bis 12 sind den urspringlichen und erteilten Ansprichen 3 bis 7 bzw. 10 bis

14 entnehmbar.

Beziiglich der Nacharbeitbarkeit der Patentanspriiche 1 bis 12 bestehen keine
Bedenken. Die Einsprechenden haben Zweifel an der Nacharbeitbarkeit des Vo-

rimpragnats gemald Anspruch 1 gedul3ert, da durch die Ermittlung des loslichen



Anteils des Harzes nicht der Vernetzungsgrad des Harzes allein, sondern der der
Impragnier-Kombination zusammen mit ihrem nach Trocknung unléslichen Poly-
meranteil bestimmt werde und daher das Bestimmungsverfahren zu hohe Vernet-
zungsgrade angebe. Diese Zweifel sind nicht angebracht, da der Fachmann ledig-
lich das in der Patentschrift angegebene Bestimmungsverfahren nacharbeiten
musste, um festzustellen, ob ein Vorimpragnat den in Anspruch 1 angegebenen

Vernetzungsgrad aufweist.

3. Das Vorimpragnat nach Anspruch des Hauptantrags ist unbestritten neu.

Aus Entgegenhaltung (1) ist ein Vorimpragnat, erhaltlich durch Impragnieren eines
Rohpapiers mit einer thermisch vernetzbaren Impragnier-Kombination, die eine
formaldehydfreie Harzlésung und eine Polymerdispersion enthalt, bekannt. Das
Vorimpragnat wird auf eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.-% getrocknet und weist
nach der Trocknung einen Vernetzungsgrad von hochstens etwa 85% auf
(Anspr. 1 i. V. m. Abs. [0022, 0024, 0027]). Die Harzlosung gemaf (1) enthalt a)
mindestens ein durch radikalische Polymerisation erhaltliches Polymerisat, das
weniger als 5 Gew.-% einer a, B-ethylenisch ungesattigten Mono- oder Dicarbon-
saure einpolymerisiert enthélt, b) ein durch radikalische Polymerisation erhaltli-
ches Polymerisat, das mehr als 15 Gew.-% einer a, B-ethylenisch ungesattigten
Mono- oder Dicarbonsaure einpolymerisiert enthalt, und ¢) mindestens ein Alka-
nolamin mit mindestens zwei Hydroxygruppen (Anspr. 3). Das Mischungsverhalt-
nis zwischen Harzlésung und Polymerdispersion in der Impragnier-Kombination
gemal Entgegenhaltung (1) betragt 90:10 bis 65:35, d. h. es wird im Unterschied
zum Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags mit einem Harziberschuss
gearbeitet (Abs. [0027]).

Die Entgegenhaltung (2) betrifft die Verwendung einer formaldehydfreien Harzl6-
sung als Bindemittel fir Formkdrper (Anspr. 1). Die Zusammensetzung der Harz-
l6sung entspricht der patentgeméflen Zusammensetzung der Harzlésung mit den

Merkmalen a) bis ¢) nach Anspruch 1 des Hauptantrags; Kombinationen mit einer



Polymerdispersion in einem bestimmten Mischungsverhaltnis sind in (2) indessen

nicht beschrieben.

Druckschrift (3) beschreibt Vorimpragnate, bei denen die Dekorpapiere mit einer
Harz/Latex-Mischung impragniert werden, wobei im Unterschied zum Gegenstand
nach geltendem Anspruch 1 weder die Zusammensetzung der Harzlésung im Ein-
zelnen angegeben wird, noch Hinweise auf die Mischungsverhaltnisse zwischen
Harzlésung und Polymerdispersion (= Latex) enthalten sind (Abb. 3 i. V. m. der
Legende dazu und S. 37 li. Sp. letzt. Abs.).

Das Kunststoff-Furnier oder Vorimpragnat der Entgegenhaltung (4) ist mit einer
Impragnier-Kombination aus einem Harnstoff-Formaldehydharz und einer Acryl-
harzdispersion versehen (Anspr. 1 und 7).

Fur das nach dem Verfahren der Entgegenhaltung (5) hergestellte Vorimpragnat
wird ein Trockenverfestiger eingesetzt, der im Unterschied zur patentgemafd nach
Anspruch 1 des Hauptantrags eingesetzten Harzlésung kein Alkanolamin gemaf
Merkmal c) enthalt (Anspr. 1).

Auch die formaldehydfreien Impragnier-Kombinationen zur Herstellung eines Vor-
impragnats nach den Entgegenhaltungen (6) und (7) enthalten keine Harzl6ésung
mit einem Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxygruppen gemalR Anspruch 1
Merkmal c) des Hauptantrags.

Dem Ubersichtsartikel (8) sind ebenfalls keine Angaben hinsichtlich der Zusam-
mensetzung der Harzlésung mit den Merkmalen a) bis c) nach geltendem An-

spruch des Hauptantrags zu entnehmen.

Entgegenhaltung (9) erlautert den Begriff ,Harz" allgemein und die Entgegenhal-
tungen (10) und (11) bezeichnen das Produkt Acrodur® 950 L einmal als formal-

dehydfreies Bindemittel, das mit Polymerdispersionen unterschiedlicher Filmhéar-



-10 -

ten gemischt werden kann, jedoch ohne ein Mischungsverhaltnis anzugeben ((10)
S.1 Untertitel und S.2 Abs.5) und zum Anderen als vernetzbares Acry-
latharz ((11) S. 25-9 Abs. 1 und 5).

Die Entgegenhaltung (12) beschreibt ein Harnstoff-Formaldehyd-Harz zur Ober-
flachenbehandlung von Spezialpapieren in der Papiermaschine und kann daher
die Neuheit des Vorimpragnats nach Anspruch 1 des Hauptantrags nicht vorweg-

nehmen.

4. Das Vorimpragnat nach Anspruch 1 des Hauptantrags beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Das Vorimpragnat ergibt sich entgegen der Auffassung der Einsprechenden nicht
in nahe liegender Weise durch einfache Optimierungsversuche ausgehend von
der vorstehend beschriebenen Lehre der Druckschrift (1) in Verbindung mit dem
allgemeinen Fachwissen. Die Entgegenhaltung (1) enthalt namlich keinerlei Hin-
weise darauf, dass die Umkehrung des dort angegebenen Mischungsverhéltnisses
zwischen Harzlosung und Polymerdispersion, d. h. ein Harzunterschuss, zur L6-
sung der Aufgabe, insbesondere zur Verbesserung der Spaltfestigkeit/Tesatest,
beitragen konnte.

Vielmehr war der Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat, teilvernetzte Vor-
impragnate bereitzustellen, die bereits am Ende der Papiermaschine die Nachteile
des Standes der Technik weitgehend vermeiden und sich nach Mdglichkeit durch
hohe Oberflachengute, gute Bedruckbarkeit und héhere Spaltfestigkeit als be-
kannte formaldehydfreie oder -haltige Vorimpragnate, gute Lackierbarkeit (hoher
Lackstand), gute Planlage und Verklebbarkeit mit tblichen Klebstoffen in den
nachfolgenden Verarbeitungsstufen auszeichnen und damit off-line impragnierten
Papieren in ihren Eigenschaften nahezu gleichwertig sind (Abs. [0009] der Patent-
schrift), durch den Stand der Technik abgehalten, eine Impragnier-Kombination

mit einem Harzunterschuss zur Losung der Aufgabe in Betracht zu ziehen.
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Dies ergibt sich einerseits aus dem Vergleich der Spaltfestigkeiten der Vorim-
pragnate aus Tabelle 1 von (1), wonach Vorimpragnate, hergestellt mit einer Im-
pragnier-Kombination aus formaldehydfreiem Harz und Polymerdispersion im Ver-
haltnis 2:1, d. h. mit Harziberschuss (Beispiel 2), gegentber Vorimpragnaten im-
pragniert mit einer Polymerdispersion (Vergleich 2), eine bessere Spaltfestigkeit
aufweisen, mithin also eine Abnahme des Harzanteils in der Impragnier-Kombina-
tion die Spaltfestigkeit verringert ((1) S. 5, Tab. 1 i. V. m. Abs. [0050 bis 0054]).
Auch aus den von der Patentinhaberin durchgefihrten Vergleichsversuchen geht
hervor, dass die dort zum Vergleich herangezogenen Vorimpragnate, die mit einer
Impragnier-Kombination aus einer Polymerdispersion und einem formaldehydhal-
tigen Harz, aber im Mischungsverhéltnis 70:30 nach Anspruch 1 des Streitpatents,
d. h. mit einem Harzunterschuss- hergestellt sind (Beispiel 3A), eine schlechtere
Spaltfestigkeit, ndmlich 3 gegenuber der Spaltfestigkeit 1 eines mit der bean-
spruchten Impragnier-Kombination hergestellten Vorimpragnats aufweisen (Streit-
patentschrift S. 5 Abs. [0030, 0032] i. V. m. Tab. 2, Zeile 5 ,Spaltfestigkeit/Tesa-
test, Beispiel 2). Der Fachmann konnte ausgehend von dieser Kenntnis daher
nicht erwarten, dass eine Impragnier-Kombination im patentgemafl3en Mischungs-

verhaltnis zu einer Verbesserung der Spaltfestigkeit des Vorimpragnats fuhrt.

Fur die Uberraschende Wirkung der Impragnier-Kombination im Mischungsver-
haltnis gemald Anspruch 1 des Hauptantrags spricht auch, dass die weitere Ver-
ringerung des Harzanteils in der Impragnier-Kombination, namlich im Verhaltnis
80:20 gemald Variante 4 der mit der Eingabe der Patentinhaberin vom 7. Ap-
ril 2006 eingereichten Vergleichsversuche, eine deutliche Verschlechterung der
Spaltfestigkeit, namlich um den Faktor 10, zur Folge hat (vgl. Varianten 3 und 4
der Vergleichsversuche gemal} Tabelle der Eingabe vom 7. April 2006).

Es war mithin Gberraschend, dass mit einer formaldehydfreien Impragnier-Kombi-
nation im Mischungsverhaltnis gemafR Anspruch 1 des Hauptantrags eine hthere
Spaltfestigkeit bei ansonsten gleicher Qualitat der Vorimpragnate erzielt wird.
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Auch kann der Einwand der Einsprechenden, wonach schon das allgemeine
Fachwissen den Fachmann ausgehend von (1) zur Losung der Aufgabe veran-
lasst habe, den Anteil der Polymerdispersion in der Impragnier-Kombination zu er-
hohen, weil er durch diese Malinahme mit einer geringeren Porositat bzw. einem
guten Lackstand habe rechnen kdnnen, zu keiner anderen Beurteilung fuhren. Ein
Vorimpragnat hergestellt mit einer formaldehydhaltigen Impragnier-Kombination im
Mischungsverhéltnis 30:70 weist namlich gegeniber einem geméall Hauptantrag
hergestellten formaldehydfreien Vorimpragnat einen vergleichbaren Lackstand auf
(Streitpatentschrift, S. 7, Tab. 2, Beispiel 3A i. V. m. Beispiel 2 und Abs. [0032]
und Tabelle gemal} Eingabe vom 7. April 2006, Variante 3 vs. Standard). Auch
aus den Lackstandswerten ergab sich somit kein unmittelbarer Hinweis in Rich-
tung auf die Verbesserung der Tesafestigkeit der Vorimpragnate nach Anspruch 1

des Hauptantrags.

Das Vorimpragnat gemald Anspruch 1 des Hauptantrags beruht daher auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die weiteren in der mundlichen Verhandlung aufgegriffenen Entgegenhaltungen
(5), (6) und (7) liegen weiter ab, da sie von Impragnier-Kombinationen anderer Zu-
sammensetzung ausgehen, so dass auch ihre jeweilige Zusammenschau mit (1)
die erfinderische Tatigkeit des Vorimpragnats nach Anspruch 1 des Hauptantrags
nicht in Frage stellen kann. Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften
liegen dem Gegenstand gemald Anspruch 1 des Hauptantrags ferner, weshalb
auch eine Zusammenschau mit diesen zu keiner anderen Beurteilung der Sach-

lage fuhren kann.

5. Auch dem Verfahren nach Anspruch 7 des Hauptantrags sind Neuheit und

erfinderische Tatigkeit zuzuerkennen.

Keine der Entgegenhaltungen (1), (5), (6) und (7) fur sich oder in Kombination mit-

einander lehrt das Herstellen eines Vorimpragnats mit den Schritten gemaR An-
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spruch 7 des Hauptantrags. Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften
gehen nicht Uber die Lehren dieser Druckschriften hinaus und enthalten ebenfalls
keine Anregungen in Richtung auf die Losung der Aufgabe durch das Verfahren
nach Anspruch 7 des Hauptantrags.

6. Nachdem das Vorimpragnat und das Verfahren zu seiner Herstellung nach
den Patentanspriichen 1 und 7 des Hauptantrags alle Kriterien der Patentfahigkeit
aufweisen, sind die Anspruche rechtsbestandig.

Die Anspriiche 2 bis 6 und 8 bis 12 des Hauptantrags betreffen weitere, Uber
platte Selbstverstandlichkeiten hinausgehende Ausfihrungen des Vorimpragnats
und des Verfahrens zu seiner Herstellung nach den Anspriichen 1 und 7; sie ha-

ben daher mit diesen Bestand.

7. Bei dieser Sachlage erubrigt sich ein Eingehen auf die Patentanspriche 1 bis
12 gemal Hilfsantrag.

Schroder Harrer Gerster Schuster

Na



