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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die europische Patentanmeldung 78 200 273.7, die am 

30. Oktober 1978 unter Inanspruchnahme einer rzieder1ridi-

schen Prioritt vom 1. November 1977 angemeldet worden war, 

wurde am 7. Juli 1982 das europäische Patent 1862 auf der 

Grundlage von zehn AnsprUchen erteilt, deren erster und 

siebenter wie folgt lauten: 

"1. Katalytische Titanhalogenidkomponente auf einem Mag-

nesiumhalogenid als Trgerstoff, verwendbar für die 

Polymerisation von Alkylenen-1 oder Copolymerisation 

von Alkylenen-1 untereinander oder mit Athylen, dadurch 

gekennzeichnet, daB das Magnesiumhalogenid weniger als 

0,2 Gew.-% Wasser, und was den Magnesiunioxidgehalt be-

trifft, weniger als 0,1 mgäq titrierbare Base je g Mag-

nesiumhalogenid enth1t und gewonnen ist durch Er-

hitzung eines wasser- und/oder magnesiumoxidhaltigen 

Magnesiuinhalogenids in einem Gasstrom von Kohienstof f-

halogeniddampf und/oder einem Gemisch von Kohienmonoxid 

und Halogen. 

7. Verfahren zur Polymerisation von Alkylenen-1 oder Co-

polymerisation von Alkylenen-1 untereinander oder mit 

Xthylen unter Verwendung eines Katalysatorsystems, das 

eine Titanhalogenidkomponente auf einem Magnesiumhalo-

genid als Trgerstoff und eine Organoaluminiumkompo-

nente enthlt, weiche Organoaluniiniumkomponente einen 

Komplex einer organischen Aluininiumverbindung mit einem 

Ester einer sauerstoffhaltigen organischen Sure ent-

halt, dadurch gekennzeichnet, daB eine Titanhalogenid-

komponente gemal3 einem der AnsprUche 1 -6 verwendet 

wird. SI  
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II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Einsprechende am 

18. März 1983 Einspruch em, wobei sie durch Vorlage von 

Ergebnissen eigener Versuche mangelnde Of fenbarung und 

AusfUhrbarkeit des Gegenstandes nach dem Streitpatent 

geltend znachte und die (nachveröffentlichte) 

(1) US-A-4 298 718 

mit heranzog. Die Patentinhaberin bezog sich zu ihrer 

Entlastung auf die in Spalte 1, Zeile 15, der Streit-

patentschrift bereits genannte 

(2) NL-A-7 208 558. 

XII. Durch Entscheidung vom 10. Oktober 1984 widerrief die Em-

spruchsabteilung das Patent und fUhrte dazu aus, nach An-

spruch 1 sowie Spalte 3, Zeilen 54 bis 56, der Beschreibung 

des Streitpatents könne das Titanhalogenid auf jede be-

kannte Weise auf den Magnesiumha1ogenidtrger aufgebracht 

werden. Dem zitierten Stand der Technik (2) habe der Fach- 

mann zwar entnehmen knnen, daB als Trger aktiviertes 

Magnesiumhalogenid einzusetzen sei; aus den Versuchen der 

Einsprechenden gehe jedoch hervor, daB einfaches Vermischen 

einer Suspension von aktiviertem Magnesiumchlorid mit einer 

TiC14-Lösung und Ubliches Aufarbeiten nicht zum gewUnschten 

Erfoig fUhren. Durch die Versuche der Einsprechenden sei 

ferner belegt, daB auch die Feinheit des Trgers kein die 

Nacharbeitbarkeit sicherstellendes ausreichendes Kriterium 

sei. Da die Patentinhaberin weder die Versuchsergebnisse 

der Einsprechenden widerlegt, noch die arigeregte Beschrän-

kung der AnsprUche im Sinne von Spalte 3, Zeile 57, der 

Beschreibung (gemeinsames Vermahien von Titan- und Mag-

nesiumhalogenid) vorgenommen habe, sei das Patent wegen 

mangeinder AusfUhrbarkeit im beanspruchten Umfange zu 

widerrufen gewesen. 

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

BeschwerdefUhrerin (Patentinhaberin) am 8. Dezember 1984 

00352 



3 	 T 288/84 

unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Ge-

bUhr Beschwerde erhoben und diese mit Fernschreiben vom 

11. Februar 1985, schriftlich besttigt am 14. Februar 1985, 

sinngemB wie folgt, begrUndet: 

Dokument (2) lehre nicht nur die Notwendigkeit eines akti-

vierten Magnesiuittha1ogenidtrgers, sondern auch, wie die 

Aktivierung herbeigefUhrt und wie aktiviertes von nicht-

aktiviertem Magnesiumhalogenid unterschieden werden könne. 

Aus den Versuchen der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) 

gehe lediglich hervor, daB ein nicht aktivierter Magnesium- 

ha1ogenidtrger zu schlechten Resultaten fUhre. Daher 

reiche die vorliegende Of fenbarung aus, doch sei die Be-

schwerdefUhrerin zu einer Kiarstellung von Anspruch 1 be-

reit, falls die Kamrner dies fUr ntig halte. 

V. Die Beschwerdegegnerin tritt diesen AusfUhrungen mit dem 

Argument entgegen, die Verwendung von aktiviertem Mag-

nesiumhalogenid sei weder in den ursprlinglichen Unterlagen 

erwähnt, noch ergebe sie sich ohne weiteres bei fachmänni-

scher Auslegung der Streitpatentschrift. Sie beantragt 

daher Zuruckweisung der Beschwerde. 

VI. Die Kammer hat den Beteiligten mitgeteilt, daB die Em- 

fUgung des Wortes "aktivierten" vor "Magnesiunthalogenid" 

formal zu1ssig und im Oberbegriff nicht nur von Anspruch 

1, sondern auch von Anspruch 7 geboten erscheine; fUr die 

Beurteilung des Ausreichens der Of fenbarung könne es ent-

scheidend sein, ob die Versuche der Beschwerdegegneriri mit 

aktiviertem oder nicht-aktiviertem Magnesiumhalogenid 

durchgefUhrt worden seien. 

00352 
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vii. Die BeschwerdefUhrerin hat hierzu am 14. Oktober 1985 in 

dem Sinne Stellung genoinmen, daf3 bereits dem Einspruchs-

schriftsatz vom 17. Mrz 1983 zu entnehmen sei, daB die 

Versuche der Beschwerdegegnerin mit nicht-aktiviertem 

Magnesiumhalogenid durchgefUhrt wurden. Sie beantragt 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrecht-

erhaltung des Patents "in der heutigen Fassung". 

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat zuletzt Entscheidung nach 

Aictenlage beantragt. 

IX. Mit Bescheid vom 19. Dezember 1985 hat die Kammer den Be-

teiligten unter Fristsetzung nach Regel 58(4) EPU mitge-

teilt, in weichem Sinne sie den Antrag der Beschwerde-

fUhrerin auslegt und in weicher Fassung die Aufrechter-

haltung des Patents beabsichtigt sei. Die Beteiligten haben 

dieser Fassung innerhaib der gesetzten Monatsfrist nicht 

wide rsprochen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

2. Die Beschwerdegegnerin hatte zwar bei Einlegung ibres Em-

spruches neben ihrer RUge unzureichender Of fenbarung auch 

sumxnarisch behauptet, daB der Gegenstand des Streitpatentes 

"im Sinne von Artikel 100 a und b EPU" die Voraussetzungen 

einer patentfähigen Erfindung nicht erfUlle; sie hat ihr 

Vorbringen aber hinsichtlich des Artikels 100 a (d.h. mit-

telbar hinsichtlich der Artikel 52 bis 57) in keiner Phase 

des Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens substantiiert. 

Unter diesen Umständen ist es nicht zu beanstanden, wenn 

die Vorinstanz in ihrer Entscheidung der Frage des vor-

liegens der Voraussetzungen nach Artikein 52 bis 57 nicht 
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nachgegangen ist. Auch der Kammer ist aus eigener Sachkunde 

kein Stand der Technik bekannt, der dem Streitpatent dies-

bezUglich patenthindernd entgegenstUnde. Zu untersuchen ist 

daher lediglich, ob un Sinne von Artikel 100 b die Erfin-

dung in der Streitpatentschrift so deutlich und vollständig 

of fenbart ist, da3 ein Fachinann sie ausfUhren kann (Art. 83 

EPU). 

3. Zwischen den Parteien war zuletzt unstreitig, daB das Poly-

merisationsverfahreri des Anspruchs 7 nur dann mit dern ange-

gebenen Erfoig ausfUhrbar ist, wenn es sich beim Magnesium-

halogenidträger der - durch Anspruch 1 unter Schutz ge-

steilten - Titanhalogenidkomponente des Katalysators urn 

aktiviertes Magnesiuinhalogenid handelt. Es ist somit zu 

untersuchen, ob dieses Merkinal, obwohl nicht ausdrUciclich 

genannt, in den Erstunterlagen of fenbart und in der erteilten 

Fassung der Streitpatentschrift noch enthalten ist. 

4. Sowohi in den Erstunterlagen, als auch in der Patentschrift 

wird in der Beschreibungseinleitung er1utert, daB die Er-

findung eine Titanhalogenidkomponente auf einem Magnesium-

ha1ogenidtrger sowie die Verwendung dieses Katalysator-

systems in einern Polymerisationsverfahren betrif ft. Die Be-

schreibung fhrt fort,daII ein Katalysator dieser Art, nrn-

lich bestehend aus Titanhalogenid auf wasserfreiem Magne-

siuxnhalogenid sowie aus einer (durch thre Herstellungsweise 

näher definierten) Organoalwniniumkomponente, und der Em-

satz dieses Katalysators in einern soichen Verfahren bereits 

aus (2) bekannt sind. Der Nachteil sines soichen Kataly-

satorsystems wird in der unzureichenden Stereospezifität 

des Polymerisationeverfabrens gesehen. 

Im Anschlui3 daran wird ausgefUhrt, daB mit Hilfe einer 

abgewandelten Organoaluminiuznkomponente gemä8 der (eben- 

a 
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falls dem vorveröffentlichten Stand der Technik zuzu-

rechnenden) 

(3) NL-A-7 509 735 

eine gewisse Verbesserung der Stereospezifitt erzielt 

wird, daB jedoch ein BedUrfnis nach deren noch weiter-

gehenden Verbesserung besteht (Spalte 1, Zeilen 44 

bis 46). 

5. 	Die vorstehend referierten AusfUhrungen lassen zwar nicht 

auf den ersten Buck erkennen, daB nach dem zitierten Stand 

der Technik aktiviertes Magnesiuinhalogenid eingesetzt wird; 

dieser Sachverhalt erhelit jedoch bei dessen Lesen: 

5.1 	Schon Anspruch 1 von (2) kennzeichnet den Trger, der in 

Absatz b (Seite 27, Zeilen 15 ff.) definierten Titanhalo-

genidkomponente durch seine spezifische Oberfläche sowie 

durch sein Röntgenspektrum, von dem gesagt wird, daB darin 

eine fUr normales, nicht-aktiviertes Magnesiuznhalogenid 

charakteristische Linie verbreitert ist (Seite 27, Zeilen 

21 bis 23). Noch deutlicher und sehr ausfUhrlich ist dies-

bezUglich die Beachreibung von (2): Erstinals wird auf Seite 

6, Zeilen 13 bis 14, Magnesiuznhalogenid "in vorher akti-

vierter Form" erwahnt, das anschlieBend (Zeilen 16 bis 20) 

wieder wie oben durch epezifische, Oberf]Mche und Röntgen-

spektruin gekennzeichnet wird. Auf Seite 7, Zei].en 9 bis 14, 

wird sodann Magneeiuntha].ogenid "in aktiver Form" ausdrUck-

lich in der angeftthrteri Weise definiert, und un Anschlu3 
daran (Seite 7, Zeus 15, bis Seite 8, Zeile 7) werden 

mehrere Methoden beschrieben, mit deren Hilfe das Mag-

nesiuznhalogenid "in die aktive Form" Ubergefuhrt werden 

kann. 

5.2 Dokument (3) geht von (2)  ala Stand der Technik aus und 

erwhnt bei dessen WUrdigung eratmals auf Seite 2, Zeilen 8 

bis 9, aktiviertea Magnesiunthalogenid. Da es bei (3) vor- 

00352 	 0  0  0 
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dergrUndig urn die Abwandlung der Organoalurniniuznkomponente 

des Katalysatorsystems geht, wird naturgemäl3 der Magnesium-

halogenidträger der Titanhalogenidkomponente nicht so aus-

fflhrlich beschrieben, wie in (2); doch heil3t es auch hier, 

daB besonders gtlnstige Resultate hinsichtlich Aktivitt und 

Stereospezifitt des Katalysators bei Verwendung eines Mag-

nesiunthaiogenidtrgers erzielt werden, der auf besondere 

Weise aktiviert wurde und der ebenso wie in (2) durch 

spezifische Oberflche und Röntgenspektrum gekennzeichnet 

wird (Seite 4, Zeilen 11 bis 15). 

6. 	Die VerknUpfung dieses Standes der Technik mit dem Gegen- 

stand des Streitpatents erfoigt insbesondere an zwei 

Stellen: 

6.1. Nachdem in Spalte 1, Zeilen 12 bis 15, der Streitpatent-

schrift gesagt wurde, worauf sich die Erfindung bezieht, 

schlieSt sich die WUrdigung von (2) mit den Worten "Eine 

soiche Titanhalogenidkomponente und ein soiches Verfahren 

...' (Spalte 1, Zeilen 13 bis 14) an. Daraus folgt, daB 

bei der auf (2) und (3) aufbauenden Erfindung nach dem 

Streitpatent nicht von irgendeinem Magnesiumhaiogenid, son-

dern von dem (wasserfreien und aktivierten) Magnesiurnhalo-

genid von (2) als Trger ausgegangen werden soil, der dann 

erfindungsgemäB behandelt wird. 

6.2. Ebenfalls wird die Darstellung des Streitpatents nach Auf-

gabe und Lösung in den Rahinen des Standes der Technik nach 

(2) und (3) gesteilt und das Bekannte mit der erfindungs-

gem.I3en Weiterbiidung durch die Aussage verknupft, daB die 

Stereospezifitt "eines solchen Katalysatorsystenis" - d. h. 

desjenigen von (3) - gesteigert werden kann, indem man em 

Magnesiuxnhalogenid verwendet, das nicht nur - so wie nach 

(2) und (3) - wasserfrei, sondern auch zurnindest praktisch 

magnesiuznoxidfrei jet und auf bestimmte Weise gewonnen wird 

0 
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(Spalte 1, Zeilen 47 big 57); mit anderen Worten: zu den 

Merkmalen des Magnesiunihalogenids nach (2) und (3) - 

wasserfrei und aktiviert - kominen noch die patentgemäl3en - 

Magnesiumoxidfreiheit und Herstellungsweise - hinzu. 

6.3. Hieraus folgt, daB der fachmnnische Adressat der Patent-

schrift den dort referierten, durch (2) und (3) reprsen-

tiertert Stand der Technjjc sowie auch dessen vortei].hafte 

Weiterentwicklung nach dem Streitpatent derart verstehen 
mul3te, daB das anspruchsgemäI3 charakterisierte und verwen-

dete Magnesiuinhalogenid aui3erdem auch "aktiviert" im Sinne 

von (2) und (3) zu sein hat. 

6.4. Diese Auslegung wird zustz1ich dadurch bestätigt, daB in 

smt1ichen sieben Beispielen der Streitpatentschrift die 

der eigentlichen Erfindung vorangehende Aktivierung tat-
sch1ich beschrieben, wenn auch nicht namentlich als soiche 

bezeichnet 1st: Nach (2), Seite 7, Zeilen 32 big 35, er-

folgt die A]ctivierung vorzugsweise durch Vermahien des Hag-

nesiurnhalogenids, insbesondere in einer KugelmUhie; dies 

ist in den Beispielen I big XII, XIV big XXV, LVI big LXI, 
LXXII und LXXIII von (2) in Form von gemeinsamern Vermahien 

von Magnesiumha].ogenjd mit Titanhalogenid oder einem em 

soiches enthaltenden Komplex im einzelnen er1utert. Auch 
in alien neun Beispielen von (3) erfolgt ein soiches Ver-

mahien. Ein analoges Vermahien wird in smt1ichen sieben 

Beispielen der Streitpatentschrift beschrieben: siehe 

Spalte 6, Zeilen 22 bis 26; Spalte 7, Zeilen 31 big 36 und 
56 big 58; Spalte 9, Zeilen 18 big 21, 34 bis 37 und 51 bis 
54; sowie Spalte 10, Zeilen 25 big 26. 

6.5. Betrif ft eine Erfindung die Weiterbildung eines schon ur-

sprUnglich in der Erfindungsbeschreibung zitierten Standes 

der Technik, so 1st ein mm zitierten Dokuxnent breit be- 

schriebenes, in der Erfindung nicht eigens angegebenes 
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Merkmal (bier: "aktivierter" Trger) ausreichend of fenbart, 

wenn dieses in Gestalt einer auch im Referenzdokuinent ge-

nannten AusfUhrungsforin in den Beispielen der Erfindung 

verwirklicht ist (bier: Aktivieren durch Vermahien). 

7. 1st somit die Verwendung von aktiviertem Magnesiumhalogenid 

fUr den fachmnnischen Leser sowohi in den Erstunterlagen 

als auch in der Streitpatentschrift deutlich of fenbart, so 

ist es zu1ssig urid auch geboten, das Wort "aktivierten" 

an den entsprechenden Stellen des Oberbegriffs der An-

sprUche 1 bis 7 einzufUgen; denn ein den Anspruchswortlaut 

einschränkendes, uraprunglich of fenbartes Merkmal darf auch 

im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren noch in die An-

sprUche aufgenonunen werden. 

8. Demnach greifen die Einwände der Beschwerdegegnerin unter 

Artikel 100 b EPU gegenUber den AnsprUchen 1 und 7 in nun-

mehr beantragter Fassung nicht durch. Gleiches gilt fUr die 

hierauf rUckbezogenen UnteransprUche 2 bis 6 bzw. 8 bis 

10. 

Entecheidungs formel 

Aus diesen GrUnderi wird entschieden: 

I. 	Die angefochtene Entacheidung wird aufgehoben. 

2. 	Die Sache wird an di. Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das europi.che Patent in gendertem Umfang mit 

der MaBgabe aufrechtuerhalten, da8 in den AneprUchen 1 und 

7, Spalte 10, Zeile 41, bzw. Spalte 11, Zeile 18, jeweils 

vor Magnesiuntha1ogenidN  das Wort aktivierten" eingefUgt 

wird. 

ti 
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