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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 27. Juni 1980 eingegangene und am 18. März 1981 

veröffentlichte europáische Patent anme ldung 80 103 644.3 

mit der Veröffentlichungsnuxnmer 25 091, fUr weiche die 

Prioritt der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutsch-

land vom 31. August 1979 in Anspruch genommen wird, wurde 

durch die Entscheidung der PrUfungsabteilung des Europäi-

schen Patentamts vom 7. Juni 1984 zurUckgewiesen. Der Ent-

scheidung liegen 3 AnsprUche zugrunde, von denen Anspruch 1 

folgenden Wortlaut hat: 

"Wasserfeste Hochspannungsisolierung für elektrische Kabel 

auf der Basis Olefinpolymerisaten oder Olefinmischpolymeri-

saten, die als Inhibitoren gegen das Entstehen oder das 

Wachstum von Wasserbäumchen (water trees) Silanverbindungen 

der ailgemeinen Formel R Si Y3 enthalten, wobei R eine 

Vinyigruppe oder r -Methacryloxypropyigruppe und Y eine 

Alkoxygruppe mit weniger als 6 Kohienstoffatomen ist, da-

durch gekennzeichnet, dai3 die Silane oder Silanverbindungen 

auf die MakromolekUle der Basispolymere oder Basismisch-

polymere aufgepfropft und damit chemisch an diese gebunden 

sirid." 

II. Die ZurUckweisung wird mit mangeinder erfinderischer T-

tigkeit begrUndet. Hierzu fUhrt die Entscheidung im we-

sentlichen aus, alle Merkmale des Oberbegriffs des gelten-

den Anspruchs 1 seien aus DE-A- 2 555 018 (1) bekannt, des-

gleichen das Aufpfropfen von Vinylalkoxysilan auf Olefin-

polymeren. Davon unterscheide sich die beanspruchte Isolie-

rung nur dadurch, dal3 als Alternativ zu der Verwendung des 

Vinyltrialkoxysilans die Verwendung des _Methacryloxy_ 

propyl-trialkoxysilans möglich sei. 
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Diese Mal3nahme könne jedoch keine erfinderische Ttigkeit 

begrUnden, weil es für den Fachmann auf der Hand lag, daB 

ganz aligemein ungesättigte hydrolisierbare Silane als In-

hibitoren gegen das Entstehen von Wasserbäumchen geeignet 

seien. Die Entscheidung fUhrt weiter aus, aus DE-A- 

2 554 944 (2) gehe hervor, daB Zusainmensetzungen gernäi3 der 

Arimeldung für hochspannungsfeste Kabelisolierungen verwen-

det werden. 

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die unter Entrichtung 

der vorgeschriebenen GebUhr erhobene und gleichzeitig be-

grUndete Beschwerde vom 3. August 1984. Die BeschwerdefUh-

rerin macht geltend, (1) beschreibe durch Feuchtigkeitsein-

wirkung vernetzte Mantel eines Kabels. Diese äuI3ere UmhUl-

lung diene dem machanischen Schutz des Kabels und werde 

elektrisch nicht beansprucht; damit entfalle die wesent-

liche Voraussetzung für das Entstehen sog. Wasserbäuinchen. 

Die Anmeldung hingegen befasse sich mit der Aufgabe, eine 

Hochspannungsisolierung anzugeben, die gegen das Auftreten 

von Wasserbäumchen geschUtzt sei. In Anbetracht dieser Auf-

gabe lage es für den Factimann nicht nahe, dazu die aus (1) 

bekannten Pfropfpolymeren zu verwenden. 

IV. Die Kazamer hat in einem Bescheid Bedenken gegen die Neuheit 

des Anmeldungsgegenstands geäul3ert; sie stUtzt sich dabei 

auf (1) fUr die Kombination O1efinpo1ere-Viny1trialkoxy-

silan und auf EP-A- 2 830 (3) für die Kombination Olefin-

polymere- r -Methacryloxypropyl-trialkOXySilan. Ferner wur-

den Bedenken gegen die erfinderische Tatigkeit des Anrnel-

dung sgegenstandes geäul3ert. 

V. Dem widerspricht die BeschwerdefUhrerin mit dem Argument, 

der nächste Stand der Technik (3) gebe keinen Hinweis auf 

die Pfropfung der Silane vor der Ausformung der Isolierung. 

Auch die in den Beispielen von (3) angefUhrten Peroxidmen- 
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gen lieI3en eindeutig erkennen, daB das Polymere peroxidisch 

vernetzt werde. 

Nachdem die verwendeten Peroxide eine Zerfalistemperatur 

von etwa 1350C aufwiesen, sei verständlich, daB bei der 
Mischung der Komponenten die vorgeschriebene Temperatur 

von 1300C nicht iiberschritten werden dUrfe. Hingegen liege 

die Pfropftemperatur weit Uber 130 0C, so daB dem Fachmann 

bereits hieraus kiar werde, dal3 eine Pfropfung bei der be-

kannten Mischung nicht beabsichtigt sei. 

Die BeschwerdefUhrerin räumt zwar em, daB es bei der spa-

teren Temperaturbehandlung hie und da zu einer Aufpfropfung 

der Silane komme; der Hauptzweck dieser Tempe rat urbehan d-
lung sei aber die peroxidische Vernetzung der Polymeren. 

Die Isolierungen nach (3) und der Patentanmeldung könnten 

daher nicht identisch sein. 

VI. 	In der am 5. März 1987 durchgefUhrten mUndlichen Verhand- 

lung hat die Beschwerdeführerin einen geänderten Anspruch 

mit folgendem Wortlaut eingereicht: 

"Verfahren zur Herstellungeiner gegen das Entstehen oder 

das Wachstum von Wasserbäumchen (water trees) widerstands-

fhigen Hochspannungsisolierung auf der Basis von Poly-

äthylen Homo- oder Copolymerisaten für elektrische Kabel, 

bei dem Silanverbindungen auf die Basismatierialien aufge-

pfropft sind, dadurch gekennzeichnet, daB als Silanverbin-

dungen soiche der allgemeinen Formel 

R Si Y3, 

dienen, wobei R eineVinylgruppe und Y eine Alkoxygruppe 

mit weniger als 6 Kohienstoffatomen ist, und die Silanver-

bindungen vor der Ausformung der Hochspannungsisolieruflg 
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auf die Basismaterialien in einer Menge von 0,2-10, vor-

zugsweise 1,0-3,0 Gew % aufgepfropft werden." 

Sie hat versichert, daB der Gegeristand dieses beschränkten 

Anspruchs gegenUber (3) Vorteile aufweist und angeboten, 

dies durch Versuche nachzuweisen. 

VII. Die BeschwerdefUhrerifl beantragte, die ZurUckweisungsent-

scheidung aufzuheben und die Sache auf der Grundlage des in 

der mUndlichen Verhandlung Uberreichten Patentanspruchs zur 

Fortsetzung des Verfahrens an die PrUfungsabteilung zurUck-

zuverweisen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU und ist daher zulässig. 

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht 

nicht zu beanstanden. Der Anspruch ergibt sich zweifelsfrei 

durch Zusammenfassung der ursprUnglichen AnsprUche 1, 2 

und 4 sowie der Beschreibung Seite 6, Zeilen 15-17, Bei-

spiele I und II. 

3. Die Erfindung in der nunmehr geltenden Fassung des An-

spruchs betrif ft im wesentlichen ein Verfahren zur Herstel-

lung einer gegen das Entstehen oder das Wachstum von Was-

serbäumchen ("water trees") widerstandsfhiger Hochspan-

nungsisolierung auf der Basis von Po1ythy1en Homo- oder 

Copolymeren wobei Vinyltrialkoxysilan-Verbindungen von der 

Ausformung der Hochspannungsisolierung auf die Basispoly-

meren aufgepfropft werden. 
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3.1. Unter dieses nunmehr beschrnkte Patentbegehren fällt nicht 

das in (3) (vgl. Seite 4, Zeile 32 - Seite 5, Zeile 17 so-

wie Seite 10, Zeilen 15-20) beschriebene Verfahren zur Her-

steliung einer Hochspannungsisolierung auf der Basis von 

Po1ythy1en Homo- oder Copolymerisaten, auf denen -Metha-

cryloxyalkypropyl-trialkoxysilanverbindungen aufgepfropft 

sind. 

Der Anmeldungsgegenstand in seiner jetzigen Form wird 

daher von dem nächsten Stand der Technik (3) nicht mehr 

neuheitsschdlich vorweggenommen. 

3.2. Auch die der Entscheidung der Vorinstanz zugrundeliegenden 

Dokumente (1) und (2) stehen dem nunmehr beanspruchte 

Verfahren hinsichtiich der Neuheit nicht entgegen. 

Dokument (1) of fenbart zwar eine Umhi1iung fUr eiektrische 

Kabel (Seite 7, letzter Absatz) auf der Basis von Polyâthy- 

lenpolymerisaten, auf denen Vinyitrialkoxysilan aufge-

pfropft ist (Beispiel I, Anspruch 1 und Seite 5 ietzter Ab-

satz). Diesem Dokument 1st jedoch nicht zu entnehmen, da3 

das Aufpfropfen vor der Ausforinung der tJmhUllung statt-

finden soil. Aul3erdem ist die in (1) beschriebene UmhUiiung 

nicht als Kabelisolierung gedacht. Sie liegt aui3erhaib der 

Schirmiage (Fig. 1) oder urnhUllt mehrere seperat isolierte 

Leiter (Fig. 2 und 3). 

Dokument (2) of fenbart Isoliermaterial fUr elektrische Ka-

bei auf der Basis von thermoplastischem Kautschuk, auf den 

Silanverbindungen aufgepfropft sind. (AnsprUche 1, 2 

und 9). Hier iiegt bereits ein Unterschied in der Wahi der 

Basispoiymeren vor. Zwar kánn dem Kautschuk Polyäthylen als 
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Verschnittkomponerite zugesetzt werden (Seite 6, dritter 

Absatz), die Pfropfung erfolgt hier jedoch gleichzeitig mit 

der Ausformung der Isolierung(Seite 5, letzter Absatz). 

Daher ist das Verfahren nach dem nunmehr beschränkten Pa-

tentbegehren auch von (1) und (2) nicht neuheitsschädlich 

vorweggenorninen. 

4. Die BeschwerdefUhrerin hat in der mUndlichen Verhand-

lung glaubhaft versichert, nachweisen zu können, daB das 

beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer Kabelisolie-

rung auf der Basis von Po1ythy1enpo1ymeren mit aufge-

pfropften Vinyltrialkoxysilanverbindungen, gegenUber dem 

aus (3) bekannten wesentliche Vorteile hat, die eine er-

finderische Ttigkeit begrUnden kbnnen. Sie hat angeboten 

hierfUr die notwendigen Beweismittel nachzubringen. 

5. Nachdem der Zuriickweisungsgrund fUr das nunmnehr bean-

spruchte Verfahren nicht durchgreift, die Kanuner aber oh-

ne die von der BeschwerdefUhrerin während der mUndlichen 

Verhandlung angebotenen Vergleichsversuche gegenUber dem 

Stand der Technik (3), zur Frage der erfinderischen Tätig-

keit, nicht abschliel3end Stellung nehinen kann, macht sie 

von der Möglichkeit gemäI3 Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die 

Sache zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens an die erste 

Instanz zurUckzuverweisen. 

Entscheidungs forinel 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. 	Die Sache wird auf der Grundlage des in der mUndlichen Ver- 

handlung Uberreichten Patentanspruchs zur Fortsetzung des 

Verfahrens an die PrUfungsabteilung zurUckverwiesen. 
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