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Sachverhalt und Antrage 

I. 	Die BekanntivaChUng des Hinweises auf die Patenterteilung 

für die am 12. Juni 1980 eingegangene, die Priorität einer 

deutschen Voranmeldung (DE- 2 925 207) vom 22. Junj 1979 

in Anspruch nehmende europâische Patentanmeldung 

80 103 273.1 erfolgte am 13. April 1983 (vgl. Patentblatt 

83/15). Das Patent ist auf der Grundlage von elf An-

sprüchen erteilt worden. Die unabhängigen Ansprüche 1, 3 

und 11 lauten: 

• "1. Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen, ver-

zweigten, aromatischen Polyphosphonaten mit mittleren Mo- 

lekulargewichten (Zahienmittel M ) von 11 000 bis > 

200 000 durch Schmelzumesterung, dadurch gekennzeichnet, 

daB pro 

a) 99,25 bis 99,975 Mol mindestens eines Diaryiphos-

phonats, 

b) 0,025 bis 0,75 Mol niindestens eines Triaryiphosphats 

und/oder mindestens einer aromatischen Tn- oder Te-

trahydroxiverbindung - die Summe der Mole aus a) und 

b), falls b) Triaryiphosphat bedeutet, ist 100 - und 

C) 	93 bis 97 Mol inindestens einer aromatischen Dihy- 

drox iverb indung 

in der Schmelze bei 90°C bis 340°C in sauerstofffreier 

Gasatmosphàre bei Atmosphãrendruck oder vermindertem Druck 

in Gegenwart von 10 bis 5.10-2  Mol-%, bezogen auf 100 

Mol-% aromatischer Dihydroxiverbindung, ntindestens eines 

basischen Katalysators unter Abdestillieren der flüchtigen 

Bestandteile umgeestert werden. 
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2 	 T73/85 

3. Polyphosphonate erhältlich nach dem Verfahren gemãl3 An-

spruch 1. 

11. Verwendung der Polyphosphonate geinäB Anspruch 3 zur 

Herstellung von thermoplastischen Formteilen". 

II. 	Gegen die Erteilung des europãischen Patents hat die jetzi- 

ge Beschwerdeführerin am 12. Januar 1984 Einspruch einge-

legt und den Widerruf des Patents mangels erfinderischer 

Tätigkeit beantragt. Die Begründung wurde u.a. auf die 

folgenden Dokumente gestützt: 

(1) US-A- 2 682 522 

(2) US-A- 2 716 101 

(5) Journal of Macroniolecular Science-Reviews in Macro-

molecular Chemistry, Band Cl, Nr. 1, Seiten 109 bis 

120, 1967. 

III. 	Durch am 15. November 1984 verkündete, am 28. Januar 1985 

zur Post gegebene Entscheidung wies die Einspruchsabtei-

lung den Einspruch zurück und führte dazu mi wesentlichen 
aus, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei neu und 

beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Von der Druckschrift 

(1) seien zehn verschiedene Schritte erforderlich gewesen, 

urn zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen. Wenn-

gleich dabei einzelne Schritte nahegelegen haben kônnen, 

so sei dies nicht für deren Kombination der Fall. Ahnlich 

Se! die Situation, wenn man von der Druckschrift (2) aus-

gehe. 

IV 	Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin (Em- 

sprechende) am 26. Februar 1985 Beschwerde eingelegt und 

gleichzeitig die hierfUr vorgesehene Gebühr entrichtet. 

Die Beschwerde wurde am 5. Juni 1985 un wesentlichen etwa 
wie folgt begründet: 

00479 	 . . 1... 
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Die Beschwerdeführerin sieht die Druckschrift (1) als 

nãchstkoinmenden Stand der Technik an. Urn von dort zum be-

anspruchten Verfahren zu gelangen, habe man nur ein halo-

genfreies Verzweigungsmittel in geringer, leicht zu be-

stimmender Menge mit dern zu erwartenden Effekt einsetzen 

sowie den sauren Katalysator durch den bekannterma8en 

wirksameren basischen Katalysator austauschen müssen. Alle 

anderen geringfugigen Modifikationen hätten sich für den 

Fachrnann von selbst ergeben. Sehe man aber die Druck-

schrift (2) als nächstkommenden Stand der Technik an, so 

beruhe das beanspruchte Verfahren ebenfalls nicht auf er-

finderischer Tätigkeit, da im vorliegenden Fall nur die 

"UmesterungsRoute" in Frage komme. Die patentgemãBen 

Stoffe seien im Hinblick auf die erwartbaren Eigenschaften 

naheliegend und ihre Verwendung trivial. Zudem werden die 

Stoffansprüche formell beanstandet. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widerspricht 

diesem Vorbringen. Die erfindungsgemäl3e technische Aufgabe 

seidarin zu sehen, ein Verfahren zur Gewinnung thermo-

plastischer verzweigter Polyphosphonate für die Herstel-

lung von Formkorpern von hohem mechanischem Eigenschafts-

niveau vorzuschlagen. Sie macht geltend, daB in keiner der 

angezogenen Literaturstellen, ebensowenig wie in den Ver-

gleichsversuchen der Beschwerdeführerin der Nachweis ge-

führt werde, daB die beschriebenen Polyphosphonate bereits 

die erfindungsgemäfie technische Aufgabe läsen. Dieser 

Nachweis werde ausschliefihich un Streitpatent erbracht, 

wie Beispiel 1 sowie die nachgereichten Vergleichsversuche 

zeigten. 

In ihrer Erwiderung auf elnen Bescheid der Kainnier vertei-

digt die Beschwerdegegnerin ihr Patent nur noch mm Umfang 

der VerfahrensansprUche. 
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VI. In der mündlichen Verhandlung am 14. Januar 1988 haben die 

Beteiligten ihre oben wiedergegebenen Standpunkte bekräf-

tigt. Die Beschwerdeführerin hat eingeräuint, dal3 sie in 

ihren beiden Versuchsberichten nur Angaben Uber Ver-

fahrensprodukte gemacht hat, ohne deren mechanische Eigen-

schaften zu messen. 

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und das europaische Patent zu wider-

rufen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, unter Abänderung 

der angefochtenen Entscheidung das europäische Patent in 

geândertem Unifang mit den in der ntündlichen Verhandlung 

vorgelegten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

2. - 	Gegen die geltende Fassung der Ansprüche bestehen keine 

formalen Bedenken mm Hinblick auf Artikel 123 (3) EPU, 

weil sie den Schutzbereich des Patents nicht erweitern. 

Die neuen VerfahrensansprUche 3 bis 9 stützen sich auf 

Anspruche 4 bis 10 der erteilten Fassung. 

Bei den Anderungen in der Beschreibung handelt es sich 

tells urn Anpassungen an die neue Fassung der AnsprUche, 

teils um rein Redaktionelles, so daB sie ebenfalls nicht 

zu beanstanden sind. 
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3. 	Das Streitpatent betrif ft in Ubereinstiminung mit dem Ober- 

begriff des geltenden Hauptanspruchs ein Verfahren zur 

HerstellUng von therinoplastischen, verzweigten, aromati-

schen Polyphosphonaten. 

	

3.1 	Wie bereits in der Beschreibungseinleitung zum Streitpa- 

tent erwähnt, ist aus (2) bekannt, etwa 50,0 Mol-% aroma-

tischer Dihydroxiverbindungen, 0,1 bis 49,9 Mol-% Alkyl-

oder Aryiphosphonyichioride und 0,1 bis 49,9 Mol-% tn-

funktioneller Phosphatverbindungen in Gegenwart kataly-

tischer Mengen wasserfreier Erdalkalimetallhalogenide in 

der Schmelze bei 90°C bis 300°C unter Abspaltung von 

Chiorwasserstoff und Phenol zu Polyphosphonaten mit Phos-

phatgruppen als Vorzweigungsstelle zu kondensieren (vgl. 

Anspruch 1). Von Nachteil 1st hierbei, daB die nach diesern 

Verfahren hergesteilten verzweigten Polyphosphonate nicht 

zur Herstellung von flammfesten Formkôrpern mit hoher 

Wärmeforinbeständigkeit und hohein niechanischem Eigen-

schaftsniveau geeignet sind (vgl. Vergleichsversuche 3 und 

4 des Streitpatents und Anlage III zur Eingabe der damali-

gen Aninelderin vom 20. Januar 1982). 

	

3.2 	Diesem nächsten Stand den Technik gegenüber ist daher die 

patentgemäB bestehende technische Aufgabe darin zu sehen, 

ein Verfahren zur Herstellung flamnifester, thermoplasti-

scher, verzweigter, aroinatischer Polyphosphonate anzuge-

ben, die Forinkärper von hoher Wärmeformbeständigkeit und 

hohein mechanischem Eigenschaftsniveau, insbes. hoher Zä-

higkeit und Zugfestigkeit liefern. 
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Diese Aufgabe wird - verkUrzt dargestelit - dadurch ge-

lost, daB Diaryiphosphonate, Triaryiphosphate und/oder 

aromatische Tn- oder -Tetrahydroxiverbindungen und aro-

matische Dihydroxiverbindungen in der Schineize in Gegen-

wart von basischen Katalysatoren zu Polyphonsphonaten urn-

geestert werden. 

	

3.3 	DaB die bestehende technische Aufgabe durch diesen Vor - 

schiag gelOst wird, erscheint der Kammer un Hinblick auf 

die inechanischen Prüfwerte des Polyphosphonats geinäi3 Bei-

spiel 1 des Streitpatents (vgl. Tabelle auf Seite 6) und 

die Ergebnisse der Vergleichsversuche 1 bis 5 in der An-

lage II zur Eingabe vorn 20. Januar 1982 (vgl. Tabelle 1) 

glaubhaft. 

Diese Werte finden sich zwar nur in einigen Beispielen. 

Of fenbar hat die Vorinstanz diese Werte für repräseritativ 

und über die Breite des Anspruchs für verallgeineinbar 

angesehen. Dieser Punkt wurde un Beschwerdeverfahren nicht 

aufgegriffen. Auch die Kammer hat keine Veranlassung, die 

Beurteilung durch die Vorinstanz in Frage zu stellen. 

	

3.4 	Die Beschwerdeführerin hat zwei Versuchsberichte vorge- 

legt, die belegen sollen, daB die patentgemäfi bestehende 

Aufgabe schon durch den Stand der Technik nach (1) und 

(2) gelöst wurde. Das vorgelegte Zahlenmaterial recht-

fertigt diesen SchiuB nicht. Wie in der inündlichen Ver-

handlung eingeräurnt, hat sich die Beschwerdeführerin dar-

auf beschrãnkt, zu zeigen, dal3 auch nach dern o.g. Stand 

der Technik durch geringe Modifikation von Beispielen 

nicht nur sprode, sondern auch zãhe Polyphosphonate er-

hältlich sind. Diese qualitative Aussage, die - wie sich 

gleichfalls in der inündlichen Verhandlung ergeben hat - 

nur eine Grobeinteilung in kristalline und atnorphe Pro-

dukte ermoglicht, lãBt keine quantifizierbaren Aussagen 
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über mechanische Festigkeiten inklusive einer hohen Wärme-

verformbarkeit der sich davon ableitenden Formkärpèr jut 

Sinne des Streitpatents Zu. Die beweispflichtige Beschwer-

defUhrerin ist demnach der Nachweis schuldig geblieben, 

daB bereits nach dem Stand der Technik Polyphosphonate 

vergleichbar hoher Qualität bekannt waren. 

3.5 	Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach das gel- 

tend gemachte hohe Niveau an inechanischen Eigenschaften 

nur den Formkörpern, aber nicht den nach dem beanspruchten Ver-
fahren erhältlichen Polyphosphonaten selbst zukommt,geht ins 

Leere. Zwar erfordert die normierte Messung mechanischer 

Eigenschaften die Herstellung von Prüfkörpern genau fest-

gelegten AusmaBes, jedoch koiumen hier die gemessenen wert- 

vollen Eigenschaften nicht durch die Formgebung zustande, 

sondern durch die Wahi der Verfahrensparameter bei der 

Herstellung der Polyphosphonate. 

4. Der beanspruchte Lösungsvorschlag 1st keinem der angezo-

genen Dokumente zu entnehmen, also neu. Da die Neuheit 

unbestritten 1st, erubrigen sich nähere Ausführungen 

hierzu. 

5. Es ist daher zu untersuchen, ob es für den Fachntann ange-

sichts der bestehenden technischen Aufgabe nahelag, hier-

für das Verfahren nach dem Streitpatent vorzuschlagen. 

5.1 	Wie jut Abschnitt 3.1 bereits angedeutet, betrif ft die Ent- 

gegenhaltung (2) ein Verfahren zur Herstellung verzweig-

ter, aromatischer Polyphosphonate. In Anlehnung an Bei- 

spiel 1 dieses Dokuments hat die Beschwerdeführerin Poly-

phosphonate mit mittleren Molekulargewichten (Zahienmittel 

M) von Ca. 20 000 erhalten (vgl. Anlage zur Eingabe vom 

31. Mai 1985, Versuchsbericht, Tell B). Damit 1st nur er-

wiesen, daB nach (2) verzweigte Polyphosphonate mit einem 
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Molgewicht erhalten werden können, die in der gleichen 

GröBenordnung liegen wie nach dem Streitpatent. Wenngleich 

nur der Einsatz aromatischer Dihydroxiverbindungen, der 

ubrigens schon in (2) verwirklicht ist, aniorphe Polyphos-

phonate erwarten 1ieJ, so gab es - wie die mündliche Ver-

handlung ergab - auf diesein Gebiet kein Fachwissen, das 

Voraussagen über die Optiinierung mechanischer Eigen-

schaften durch Strukturwandel oder gar durch Variation von 

Parainetern des Herstellungsverfahrens zulieB. Es ist daher 

überraschend, daB u.a. der Ubergang von der Säurechlorid-

Methode zur Umesterung sowie der Austausch der sauren ge-

gen alkalische Katalysatoren zu den angestrebten verbes-

serten Produkten führt. 

5.2 	Aus (1) ist bereits ein Verfahren zur Herstellung von ii- 

nearen, aromatischen Polyphosphonaten durch Umesterung 

inindestens eines Diaryiphosphonats mit mindestens einer 

aromatischen Dihydroxiverbindung in der Schmelze in Gegen-

wart von katalytischen Mengen wasserfreier Erdalkaliine-

tallhalogenide bei 1000  bis 400°C bekannt (vgl. Anspruch 

1). Die Nacharbeitung der Lehre dieser Patentschrift in 

Anlehnung an Beispiel 1 liefert Polyphosphonate mit einer 

rel. Viskosität von bis zu 1,25, was einem mittleren Mole-

kulargewicht (Zahleninittel Mn)  von mehr als 15 000 ent-

spricht (vgl. Anlage zur Eingabe der Beschwerdeführerin 

vom 31. Mai 1985, Versuchsbericht, Tell A). Hierdurch wird 

nur belegt, daB eine Uniesterung, die gemäB (5) Seite 120 

zu Polyphosphonaten niedrigeren Molgewichts führt als die 

Säurechlorid-Methode, zur Erzielung des nach dein Streit-

patent angestrebten Molgewichts geeignet 1st. Weiter-

gehende SchluBfolgerungen verbieten sich aus den in 5.1 

dargelegten Gründen. 
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5.3 	In (5) wird auf Seite 109 ausgeführt, daB das wichtigste 

und beste Verfahren zur Hertellung von Polyphosphonaten 

die "Säurechlorid-Route", d.h. Uber die Phosphonsäuredi-

chloride, 1st. Auf Seite 120 dieser Entgegenhaltung wird 

angegeben, daB als zweite Methode die Uinesterung allge-

mein für die Herstellung von Polyphosphonaten in Betracht 

kommt. Zudein finden sich in der Aufzählung hierfür geeig -

neter Katalysatoren neben Erdalkalihalogeniden, Zink-

chiorid und Zinkacetat auch basische Alkaliverbindungen. 

Dieses Dokuinent, einschlieBlich der dort zitierten Origi-

nalliteratur, gibt jedoch dein Fachmann keinen Hinweis zur 

Läsung der hier bestehenden technischen Aufgabe, ein Ver-

fahren zur Gewinnung thermoplastischer, verzweigter, aro-

inatischer Polyphosphonate für die Herstellung von Form-

körpern von hoher Wärmeforinbeständigkeit und hoheni 

mechanischen Eigenschaftsniveau anzugeben, sich gerade des 

beanspruchten Verfahrens zu bedienen. 

	

5.4 	Es mag zutreffen, daB eine VergröBerung der Polymerniole- 

küle mittels Verzweigungsmittel wie jede Molekulargewichts-

erhahung bel Polynieren eine Verbesserung der Wärmeformbe-

stãndigkeit und des mechanischen Eigenschaftsniveaus be-

wirkt. Dieses Wissen gestattet dem Fachniann aber keine 

Voraussage, wie er soiche verzweigten Polyphosphonate, 

z.B. die nach (2) liii Sinne der bestehenden technischen 

Aufgabe weiter optiniieren kann. Vielmehr ist der Fachmann 

diesbezüglich regelniäBig aufs Experimentieren auf gut 

Glück angewiesen. 

	

5.5 	Bei soichen Versuchen hätte sich der Fachmann voin Prinzip 

leiten lassen, daB ein Strukturwandel etwa durch Em-

führung von Substituenten eine Anderung der Eigenschaften 

auslôst. Gerade der Uinstand, daB hier die aufgabengemãB 

angestrebte Verbesserung der Eigenschaft nicht - wie 
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aligeTnein üblich - durch gezielten Wandel von Struktur-

parametern, sondern durch Anderung von Verfahrenspara-

metern gelingt, muB in der Tat als überaschend bezeichnet 

werden. 

Dabei konunt es nicht darauf an, daB die un Streitpatent 

beansprudliten einzelnen Reaktionsbedingungen an sich be-

kannt sind. Entscheldend 1st vielmehr, ob der Fachniann in 

Erwartung der aufgabengemäl3 angestrebten Optimierung die 

hier beanspruchte Koinbination an sich bekannter MaBnahnien 

vorgeschlagen oder - mangels inöglicher Voraussagen - vor-

rangig versucht hätte. Beides 1st - wie ausgeführt - nicht 

der Fall. 

6. 	Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des 

Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit. Die Patent-

fähigkeit der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wird von der-

jenigen des Anspruchs 1 getragen. 

Entsche idungs forinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Unter Abãnderung der angefochtenen Entcheidung wird das euro-

päische Patent in geändertem Umfang mit den in der inündlichen 

Verhandlung vorgelegten Unterlagen aufrechterhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

.. 4NJ  

00479 


