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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 37 845

BPatG 152
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 30. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Schroder, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 100 37 845 wird widerrufen.

Grinde

Die Erteilung des Patents 100 37 845 mit der Bezeichnung

~Streichmasse flr bedruckbare Papiere und Verfahren zur Herstellung bedruckba-
rer Papiere®

ist am 29. September 2005 veroffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 29. Dezember 2005 Einspruch erhoben worden. Der
Einspruch ist auf die Behauptung gestitzt, der Gegenstand des Streitpatents sei

gegenuber dem durch die Entgegenhaltungen
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belegten Stand der Technik nicht patentfahig. Ferner gehe unter anderem der Ge-

genstand des Patentanspruches 12 Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fas-

sung hinaus, in der sie bei der fur die Einreichung zustandigen Behorde einge-
reicht worden sei (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).



Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patentbegehren im Umfang eines Hauptantrags
und von vier Hilfsantragen. Die nebengeordneten Anspriiche 1, 6, 12 und 16 bis

18 des Hauptantrags lauten:

»L. Streichmasse fur bedruckbare Papierbahnen in Form einer
wassrigen Dispersion von Pigmenten und Hilfsstoffen mit einem
Feststoffanteil von 50 bis 80 Gew.-%, worin die Viskositat dieser
Streichmasse (gemessen nach der Methode von Brookfield) bei
einem Schergefalle von 10 sec™ mehr als 10* mPa sec betragt
und bei einem Schergefélle von 5 - 10° sec™ auf Werte von 30 bis
100 mPa sec abfallt.

6. Streichmasse fir bedruckbare Papierbahnen in Form einer
wassrigen Dispersion von Pigmenten und Hilfsstoffen mit einem
Feststoffanteil von 50 bis 80 Gew.-%, worin die Streichmasse 0,1
bis 1,0 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffanteil, von mindestens
einem l6slichen Pfropfpolymeren als Schutzkolloid fur die
Pigmentteilchen enthélt, das sich von Proteinen ableitet, die mit
ethylenisch ungesattigten Monomeren, die Amid- und/oder pri-
mare, sekundare und/oder tertiare Aminogruppen enthalten,

gepfropft worden sind.

12. Streichmasse fur bedruckbare Papierbahnen in Form einer
wassrigen Dispersion von Pigmenten und Hilfsstoffen mit einem
Feststoffanteil von 50 bis 80 Gew.-%, worin die Streichmasse
mindestens ein  primare, sekundare und/oder tertidre
Aminogruppen-enthaltendes l6sliches Polymer als Schutzkolloid
fur die Pigmentteilchen enthélt, das sich ableitet von dem Ester
einer ethylenisch ungesattigten Carbonsaure mit einem
Aminoalkohol.



16. Verfahren zur Herstellung von bedruckbaren Papierbahnen,
worin eine Streichmasse nach Anspruch 1 mittels einer Rakel ein-

oder beidseitig auf eine Papierbahn aufgetragen wird.

17. Verfahren zur Herstellung von bedruckbaren Papierbahnen, worin eine
Streichmasse nach Anspruch 6 mittels einer Rakel ein- oder beidseitig auf

eine Papierbahn aufgetragen wird.

18. Verfahren zur Herstellung von bedruckbaren Papierbahnen, worin eine
Streichmasse nach Anspruch 12 mittels einer Rakel ein- oder beidseitig

auf eine Papierbahn aufgetragen wird.*

Zum Wortlaut der jeweils riickbezogenen Anspriiche des Hauptantrags als auch
zum Wortlaut der Anspriiche der Hilfsantrage 1 bis 4 wird auf den Inhalt der Akten

verwiesen.

Die Einsprechende tragt zu den geltenden Patentansprichen unter anderem vor,
die beanspruchte Kombination der Merkmale im Anspruch 12 des Hauptantrags
sei nicht ursprtinglich offenbart. Die Polymere in diesem Anspruch seien in den
urspringlichen Unterlagen nicht als 16slich und als Schutzkolloid dargestellt. Auch
der Zusatz von ,primaren, sekundaren und/oder tertidren Aminogruppen enthal-
tenden Polymeren” sei nicht eindeutig im Zusammenhang mit den Polymeren des
Anspruchs 12 offenbart. Die diesbezugliche Offenbarung in den urspriinglich ein-
gereichten Unterlagen und in der Streitpatentschrift beziehe sich nur auf die von

Proteinen abgeleiteten Polymere. Der Anspruch 12 sei daher unzulassig erweitert.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent vollstandig zu widerrufen.



Die Patentinhaberin beantragt sinngemals,

das Patent in der Fassung des Hauptantrags,
hilfsweise in einer der Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 4

aufrecht zu erhalten.

Die ordnungsgemald geladene Patentinhaberin hat zuletzt mitgeteilt, dass sie an
der mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen wird; sie hat

Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Schriftsatzlich macht sie unter anderem geltend, die Streichmasse gemal3 An-
spruch 12 des Hauptantrags sei urspriunglich offenbart. Gemaf den urspringlich
eingereichten Unterlagen sei die Streichmasse des Anspruchs 12 mit gleichem
Feststoffanteil wie die des Anspruchs 6 auf Grund &ahnlicher Viskositatseigen-
schaften bevorzugt. Der Beschreibung entnehme der Fachmann, dass den
Streichmassen beider Anspriiche der gleiche Wirkungsmechanismus unterstellt
werde, d. h. er trete mit den erfindungswesentlichen jedoch unterschiedlichen
Polymeren ein, denen jeweils die gleiche Funktion zukomme. Die Funktion sei die
eines Schutzkolloids fur die Pigmentteilchen. Um diese Funktion zu gewahrleisten,
misse das Polymer ausreichend I6slich bleiben. Dass es sowohl ,priméare, sekun-
dare und/oder tertiare Aminogruppen® enthalten kénne, ergebe sich ebenfalls aus

der Beschreibung und aus den Beispielen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.



1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden verse-
hen, somit zuldssig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents.

2. Der Widerrufsgrund der unzulassigen Erweiterung (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG)
liegt vor.

In der urspringlich eingereichten Fassung war die Streichmasse des Anspru-
ches 12 beschrieben als in Form einer wassrigen Dispersion von Pigmenten und
Hilfsstoffen mit einem Feststoffanteil von 50 bis 80 Gew.-% vorliegend, die min-
destens ein Aminogruppen-enthaltendes Polymer enthélt, das sich von dem Ester
einer ethylenisch ungesattigten Carbonsaure mit einem Aminoalkohol ableitet
(Urspr. Anspr. 12). Im Unterschied dazu sind die Aminogruppen des Anspruchs 12
in der Fassung des vorliegendem Hauptantrags néher beschrieben als primére,
sekundare und/oder tertiare Gruppen; ferner wird das Polymer nun als I6sliches
Polymer bezeichnet und es wird ihm die Funktion als Schutzkolloid fur die Pig-

mentteilchen zugeschrieben.

Diese Funktion als Schutzkolloid kommt dem insbesondere von einem Ester einer
ethylenisch ungesattigten Carbonsaure mit einem Aminoalkohol abgeleiteten
Polymer allein jedoch nicht zu. Denn den urspringlich eingereichten Unterlagen ist
zu entnehmen, dass das entstehende Polymer mit dem zur Polymerisation einge-
setzten Polyvinylalkohol Wasserstoffbrickenbindungen ausbildet und erst dieser
Komplex das Schutzkolloid fur die Pigmentteilchen bildet (Urspr. Beschreibung
S. 7, Z.20 bis 22). Auch ist diesen Unterlagen nicht zu entnehmen, dass das
Polymer des Anspruches 12 Igslich ist; diese Eigenschaft wird lediglich den
Pfropfpolymeren des Anspruches 6, die sich von Proteinen ableiten, zugeschrie-
ben, und zwar insofern als die Reaktionsfiihrung wéahrend der Pfropfreaktion so
gefuihrt werden soll, dass das erhaltene Polymer ausreichend |8slich bleibt, um als
Schutzkolloid dienen zu kdénnen (Urspr. Beschreibung S. 6, Z. 9 bis 14). Ferner

sind die Aminogruppen des Polymers in den urspriinglich eingereichten Unterla-



gen nicht als primare, sekundéare und/oder tertiare Gruppen charakterisiert. Zwar
ist den in Rede stehenden Unterlagen, wie die Patentinhaberin zutreffend geltend
macht, je ein Beispiel fir einen eine primare Aminogruppe aufweisenden Aminoal-
kylenalkohol und fir das eine tertiare Aminogruppe enthaltende Di-
methylaminoethylmethacrylat oder -acrylat zu entnehmen (Urspr. Beschreibung
S. 7, Z. 13); Polymere mit sekundaren Aminogruppen oder solche mit unterschied-
lichen funktionellen Gruppen -wie durch die Formulierung ,und/oder® im An-
spruch 12 des Hauptantrags zum Ausdruck gebracht - finden indessen in der Be-

schreibung keine Stltze.

Demnach ist der Patentanspruch 12 des Hauptantrags unzulédssig erweitert. Da
die Patentanspriche 7 des ersten Hilfsantrags und die jeweiligen Anspriche 6 der
Hilfsantrage 2 bis 4 mit dem Anspruch 12 des Hauptantrags identisch sind, gilt fur

sie das Gleiche.

Der Patentanspruch 12 gemaf Hauptantrag und die Anspriche 7 bzw. 6 der Hilfs-

antrage 1 bis 4 haben daher keinen Bestand.

Es erlbrigt sich bei dieser Sachlage auf die Frage der Patentfahigkeit einzugehen.
3. Die Patentanspriche 1 bis 11 und 13 bis 18 gemall Hauptantrag als auch
die Patentanspriche 1 bis 6 und 8 bis 12 des Hilfsantrags 1 sowie die Anspri-
che 1 bis 5 und 7 bis 10 der Hilfsantrage 2 bis 4 teilen das Schicksal der jeweiligen

Patentanspriiche 12, 7 bzw. 6 (,Elektrisches Speicherheizgerat®, GRUR 1997,
120).

Schroder Harrer Gerster Schuster
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