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T 240/86 

Sachverhalt und Antrage 

Die europäische Patentanmeldung 82 101 142.6, die am 

16. Februar 1982 unter Inanspruchnahine der Prioritàt vom 

20. Februar 1981 eingereicht worden war, wurde von der 

Prüfungsabteilung durch Entscheidung vom 29. April 1986 

zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die ursprünglich 

eingereichten Ansprüche 1 bis 5 zugrunde, wobei Anspruch 1 

folgenden Wortlaut hatte: 

1. Forxnmasse für mit Stàrke gefüllte Polyurethanhart-

schàume, dadurch gekennzeichnet, daB die Stárkefüllstoff-

komponente zumindest teilweise aus Quellstärke besteht, 

die Un wesentlichen frei von Teilchen mit eineni Durch-

messer von mehr als 3 mm ist und einen Wassergehalt von 

höchstens 15 Gew.-% aufweist. 

Die Zuruckweisung wurde u. a. damit begründet, daB der Ge-

genstand des Anspruchs 1 zwar neu sei, jedoch nicht auf 

einer erfinderischen Tátigkeit beruhe, da die MaBnahine des 

Quellstãrkezusatzes durch Dokument EP-A- 3 161 (I) nahege-

legt wurde und bei geringen Füllstoffmengen ausschlieBlich 

ein wirtschaftlicher Vorteil geltend gemacht wurde. Für 

Minimalgehalte an Stãrkefüllstoff sei daher ni'cht erkenn-

bar, weiche technische Aufgabe gelôst werde. 

Gegen die genannte Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Anmelderin) mit dem am 24. Juni 1986 eingegangenen 

Schreiben unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr 

fristgemãB Beschwerde erhoben und diese gleichzeitig auch 

begründet. 
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2 	 T 240/86 

Eine mündliche Verhandlung fand am 16. Juni 1988 statt. 

Zur Begrundung ihrer Beschwerde führte die Beschwerde-

führerin im Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im 

wesentlichen folgendes aus: 

Dokument (I) sei zvar náchstkommender Stand der Technik 

aufgrund der Tatsache, daB in dieser Entgegenhaltung die 

Zugabe von vorgelatinisierter Stãrke (Quellstãrke) zu 

Polyurethanschäuinen beschrieben verde, jedoch müsse die 

dort eingesetzte Quellstãrke entweder erst einer Vorbe-

handlung unterzogen werden oder aber zusammen mit einem 

Antioxidationsmittel zugegeben verden. Zielsetzung sei es 

in diesem Dokument die erwãhnten Stárken mit den Urethan-

komponenten umzusetzen und ihre Integration in daB Poly-

mermolekül zu bevirken. Der Vorteil dieser vorgelatini-

sierten Stárke bestehe nãmlich in der Zuganglichkeit der 

Hydroxyigruppen für die Reaktion (vgl. Seite 7, zweiter 

Absatz). Dagegen verde angenommen, daB in der Streitan-

meldung die zugesetzte Stárke ledigiich die Rol].e eiries 

nicht reaktiven Full- bzw. Verstreckungsmittels erfülle, 

veiches daher die Eigenschaften des PUR-Schaums nicht 

nachhaltig beeinflusse. Das führe aber zur Aufrechter-

haltung oder gar zur Verbesserung der anvendungs-

technischen Eigenschaften der Scháume. 

Die Beschverdefhrerin beantragte, die Zurückveisungsent- 

scheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der in 

der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 
bis 5 zu erteilen. 

Der nun geltende unabhàngige Anspruch 1 lautet vie folgt: 

"1. Mit Stãrke gefüllte Foramasse für Polyurethanhart-

schàume, dadurch gekennzeichnet, daB die Stárkefüll-

stoffkomponente, bezogen auf das Gesamtgewicht, 3 bis 
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40 Gew.-% beträgt und zuinindestens 80 % aus Quell-
stàrke besteht, die im wesentlichen frei von Teilchen 
mit einem Durchinesser von mehr als 3 mm 1st und einen 
Wassergehalt von höchstens 15 Gew.-.% aufweist." 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 
106 bis 108 und der Regel 64 EPTJ; sie 1st daher zulãssig. 

Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht 
nicht zu beanstanden, da die im Anspruch 1 vorgenommene 
Prãzisierung der Menge an zugesetzter Stãrkefüllstoff-
komponente auf 3 bis 40 Gew.-%, mit der MaBgabe, daB diese 
zumindestens 80 % aus Quellstárke besteht, ihre Stütze in 
den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3 findet. 

Die gültigen Ansprüche 1 bis 5 entsprechen somit 
Artikel 123 (2) EPfJ. 

Der Gegenstand der Streitanmeldung betrif ft eine mit 
Stãrke gefüllte Formmasse für Polyurethanhartschãume. 

Nãchstkominender Stand der Technik ist Dokument (I), 
weiches mit stãrke gefüllte Polyurethanschãuine unter-
schied].icher Art betrif ft, in denen ein Zusatz von etwa 
3 - 35 Gew.-% sogenannter " stabilisierter" Stàrken zuin 
Einsatz gelangen, wobei vorge].atinisierte ('pre-
gelatinized') Stãrken (d. h. Quellstärken) als besonders 
geeignet angesehen werden. Letztere sind reaktiver auf-
grund der Zugãnglichkeit der Hydroxyigruppen. Diese 
Entgegenhaltung betrif ft übrigens auch PUR-Hartschäuine 
(vgl. Ansprüche 1 und 9; Seite 3, Zeilen 4 bis 8; Seite 7, 

Zejien 8 bjs 11; Sejte 7, Zeile 15 bis Seite 8, Zeile 4 
und Seite 14, Zeilen 18 bis 20). 
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Bei den "stabilisierten" Stárken handelt es sich entweder 

urn mit Stabilisatoren (Autioxidantien) versetzte Stãrken 

oder urn Stãrken, bei denen die oxidierbaren.oder oxidier- 

ten Stoffe entfernt vurden. Aus Kostengrüriden werden 

erstere bevorzugt (vgl. Seite 6, Zeile 32 ff. und Seite 9, 

Zeile 11 ff.). 

Auch wird als hôchst vorteilhaft angsehen, die Stárke in 

praktisch wasserfreiem Zustand (vorzugsweise weniger als 

1 Gew.-%) anzuwenden (vgl. Seite 8, Zeilen 5  big 23). 

Gegenuber den náchstkommenden Stand der Technik bestand 

die Aufgabe dennach darin, ein Full- oder Verstreckungs-

mittel in den PUR-Hartschaum aufzunebmen, das nicht die 

Eigenschaften des PUR-Schauns in nachteiliger Weise 

beeinfluBt und somit in Vergleich mit Dokument (I) die 

Aufrechterhaltung oder Verbesserung der anwendungs-

technischen Eigenschaften des Schaurns bewirkt. 

Diese Aufgabe vird gemá8 Anspruch 1 der Streitanmeldung 

dadurch gelãst, daB bezogen auf das Gesamtgewicht, die 

Forarnasse 3 big 40 Gew.-% Stárkefülistoffkomponente ent-

halt, wobei diese zurnindestens 80 % aus Que]lstãrke be-
steht, die in vesentlichen frei von Teilchen mit einem 
Durchmesser von m.hr als 3 m ist und einen Wassergehalt 
von hôchstena 15 Gev.-% aufv.ist. GegenUber den nãchst-

koanenden Stand der Technik liegt ein of fens ichtl icher 

Unt.rschi.d in Verzicht auf die Stabilisierung der zu-

ges.tzten Stárke. 

In bezug auf Dokument (I) hat die Beschwerdeführerin je-

doch nit Nachdruck darauf hingeviesen, daB dort aufgrund 

der Zugánglichkeit der Hydroxyigruppen für die Reaktion, 

die Starke in das Molekül des Polyurethanschaums irite- 
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griert werden, (siehe Seite 1, Z. 20-24 und Seite 3, 

Z. 22-26), wohingegen in der Streitanme].dung die zuge- 

setzte Stárke lediglich die Rolle eines nicht reaktiven 

Füll-bzw. Verstreckungsmittels erfülle und dàdurch die 

Eigenschaften des PUR-Schauins nicht in nachteiliger Weise 

beeinf].usse. Nichtsdestoweniger hat sie in der mündlichen 

Verhandlung einrãumen müssen, daB die Annahine eines we-

sentlichen Unterschieds un Ergebnis durch die Reaktions-

bedingungen bei der Herstellung in keiner Weise gestützt, 

sondern eher widersprochen wurde. Der vergleichsweise 

höhere Anteil an Polyisocyanat in der Streitanmeldurig ge-

genüber den Beispielen aus Dokuinent (I), bezogen auf die 

Gesaintmenge an Polyol und Stãrke, spricht für eine erhôhte 

Wahrscheinlichkeit der Reaktion des Polyisocyanats mit der 

anwesenden Stãrke. Das bedeutet jedoch, daB ein wesent-

licher Unterschied zwischen den entsprechenden Formassen 

aufgrund der Struktur nicht g]aubhaft gemacht wurde. 

Ob die bestehende Aufgabe, d.h. die Aufrechterhaltung oder 

Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften des 

PUR-Schauins auch gelôst wird, konnte von der Kanuner nicht 

überprüft werden, da weder aus der Beschreibung noch aus 

dem bisherigen Verfahren irgendwelche Angaben vorliegen, 

die elne soiche Uberprüfung ermaglicht hãtten. Es 1st 

durchaus môglich, daB aufgrund der Anderung des Standes 

der Technik ein objektiver Vergleich kein Vorteil, sondern 

môglicherweise ein Nachteil offenlegt. 

7. 	Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung die Neu- 

heit des Gegenstandes des Hauptanspruchs nicht bestritten. 

Da diese durch die Aufnahme von weiteren Merkma].en aus den 

tJriteransprüchen in keiner Weise in Frage gesteilt wird, 

erübrigen sich weitere AusfUhrtthgen hierzu. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu. 
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8. 	Es verbleibt noch zu untersuchen, ob angesichts der ge- 
steliten Aufgabe der weitgehend prazisierte Gegenstand 
geMS Anspruch 1 auf elner erfinderischen T&tigkeit be-
ruht. 

	

8.1 	Aufgrund der Angaben in Dokument (I) 1st dort die Reakti- 
vitát der vorgelatinisierten Stärke auf die Zugänglichkeit 
der Hydroxyigruppen zurückzufthren, wodurch offensichtlich 
bei der Herstellung von PUR-Scháurnen eine bessere Integra-
tion der Stárke bewirkt werden soil. Ailerdings handeit es 
sich hierbel urn sogenannte "stablilsierte Stãrken", d. h. 
urn Stárken, die entweder mit Stabilisatoren (Antioxidan-
tien) versetzt oder bei denen die oxidierbaren oder oxi-
dierten Stoffe entfernt wurden. Die Grundfrage 1st daher, 
ob der Verzicht auf soiche Stabilisierung geMS der Lehre 
der Streitanrneldung, elne erfinderische Vereinfachung mit 
sich bringen kônnte aufgrund einer überraschenden Auf 
rechterhaltung oder Verbesserung der relevanten physika-
lischen Eigenschaften der PUR-Hartschãurne. Es sind aber 
gerade diese Eigenschaften, die nach Dokurnent (I) nur 
durch Stabilisierung erreichbar sind. 

In Abwesertheit von Vergleichsversuchen laSt sich jedoch 
derzeit nicht kláren, ob entgeg.n der Lehre aus Dokument 
(I), die Verwendung von nicht stabilisierter Quellstãrke 
gleichwohl zu soichen technischen Eigenschaften fUhrt. 
Aus disasm Grunde hat sich die BeschwerdefUhrerin in der 
aind1ichsn Verhandlung bereit .rklãrt, geeignete Versuche 
durchzufthren. 

	

8.2 	Aus alledem ergibt sich die offensichtliche Notwendigkeit, 
die Prüfung auf erfinderische Tatigkeit auf einer vôllig 
anderen Basis vorzunehrnen als bisher. Es erscheint der 
Karnmer in einer soichen Situation angernessen, das Ver- 
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fahren an die Erstinstanz zurückzuverweisen, zumal im 

vorliegenden Fall damit gerechnet werden muB, daS die von 

der Beschwerdeführerin erst vorzulegenden Vergleichsver-

suche bei der noch ausstehenden endgultigenBeurteilung 

der erfinderischen Tãtigkeit von Bedeutung sein werden.Im 

Hinblick auf das Recht der Beschwerdeführerin auf ein Ver -

fahreri in zwei Instanzen, 1st es nicht Sache der Kammer, 

diese PrUfung vorzunehmen. 

Aus Gründen der Verfahrensökonomie solite die Beschwerde-

führerin spãtestens zwei Monate nach Zustellung dieser 

Entscheidung der Prüfungsabteilung geeignete Vergleichs-

versuche vor].egen. 

9. 	Die Kammer macht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 
eingerâumten Môglichkeit Gebrauch, die Sache zur weiteren 

Prüfung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entscb.ieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf Grundlage der in 

der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 

bis 5 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	Der Vorsitzende 
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