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Sachverhalt und Antrage
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Die am 29. Oktober 1984 mit deutscher Prioritat vom

9. November 1983 eingereichte europdische Patentanmeldung
Nr. 84 113 001.6 mit der Verdffentlichungsnummer 144 702
wurde von der Priufungsabteilung Nr. 012 mit Entscheidung vom
8. Oktober 1987 zurﬁckgewiesen} Die Zurickwelisung erfolgte
aufgfund der ursprunglichen Verfahrensanspruche 1 bis 6,

deren erster wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung von Polyphenylethern
(Polyphenylenoxiden) mit zwel Hydroxylendgruppen

entsprechend der Formel I

R R, R R R R
m n
R R R R R R
in welcher
R gleich oder verschieden ist and fur Wasserstoff, einen

Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen, einen Alkoxyrest mit 1
bis 4 C-Atomen oder einen Arylrest mit 6 C-Atomen,

X far eine Gruppe Rl - ¢ - Rl, in der R! fur Wasserstoff.
"oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen,
-0-, —H— oder -SO,- steht
r1l
und
m und n fir eine ganze Zahl von 1 bis 200 stehen, dadurch
gekennzeichnet, daB ein Gemisch der Phenole der Formeln II

und III

Y OH (I1), HO @ X OH (III),

R
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in welcher X und R die bei Formel I angegebene Bedeutung
haben und Y fur Cl, Br oder I steht, miteinander umgesetzt

werden."

Als Grund fur die Zurickweisung wird fehlende erfinderische
Tatigkeit gegeniber der Lehre des Dokuments (1) (Chemical
Abstracts, 82, 1975, 17798 g) angefiuhrt. Dieses Dokument
beschreibe ein Verfahren zur Herstellung von
Polyphenylenethern mit zwei Hydroxylendgruppen, die der
Formel (I) im Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung
entsprechen. Der einzige Unterschied zum beanspruchten
Verfahren liege ausschlieBlich darin, da8 das der Formel II
gemaB Anspruch 1 entsprechende Phenol im Dokument (1) nicht
4-halogen-substituiert ist. Da die Herstellung von
Polyphenylenethern aus derartigen Phenolen aber schon
bekannt und fur den Fachmann Ublich sei, wie Ubrigens in der
Beschreibung der Anmeldung anerkannt, sei es naheliegend
gewesen, die nicht halogen-substituierten Phenole gemaf
Dokument (1) durch die 4-halogen-substituierten Phenole zu
ersetzen und somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand
der Anmeldung zu gelangen.

Gegen die Entscheidung der Prufungsabteilung hat die
Anmelderin am 29. Oktober 1987 unter gleichzeitiger
Entrichtuhg der vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben
und dazu am 29. Januar 1988 eine Begrundung eingereicht. Die
Beschwerdefuhrerin stitzt ihre Begrindung auf die negativen
Ergebnisses eines Versuchsberichts, der die Arbeitsvor-
schrift aus Dokument (1) nacharbeitet. Weder durch Gas-
chromatographie, noch durch Gelpermeationschromatographie
kann nach dem bekannten Verfahren die Bildung des bifunktio-
nellen Polyphenylenethers der Formel (I) festgestellt
werden; dagegen fuhrt schon nach kurzen Reaktionszeiten die
Polykondensation des 4-halogen-substituierten Phenols der
Formel (II) mit dem bifunktionellen Phenol der Formel (III)
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zum gewunschten Polyphenylenether. DaB dieses Ergebnis durch
Ersatz eines nicht halogen-substituierten Phenols durch ein
4~-halogen-substituiertes Phenol erzielbar ist, sei nicht
vorauszusehen gewesen, womit das Vorliegen einer

erfinderischen Tatigkeit bewiesen sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und das Patent im Umfang der Anspruche

1 bis 6 zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

1.

02574

Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 sowie der
Regel 64 EPU; sie ist daher zuléassig.

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von Hydroxylendgruppen enthaltenden Poly-
phenylenethern. Derartige Produkte sowie deren Herstellung
werden im Dokument (1) beschrieben. GemaB dem allgemeinen
Verfahren in dieser Entgegenhaltung werden Phenole, die mit
Halogenatomen, geraden Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoff-
atomen oder geraden Alkoxygruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoff-
atomen in den 2; und 6-Stellungen substituiert sind, in
Anwesenheit von zweikernigen Diphenolen einer oxidativen
Polykond@hsationsreaktion unterworfen. Das Produkt nach dem
Beispiel, das aus 2,6-Dimethylphenol und Tetramethylbis-
phenol A in Anwesenheit von Sauerstoff und einem katalyti-
schen System aus Manganacetat und Athanolamin in einem
Loésungsmittelgemisch aus Methanol, n-Butanol und Xylol

nach 8 Stunden bei 40 °C erhalten wird, weist eine
Viskositat von 0,28 gemeséen in Chloroform bei 30 °C auf.

Im Gegensatz hierzu geht aus dem Versuchsbericht der

Beschwerdefihrerin hervor, die diese Arbeitsvorschrift genau
nachgearbeitet hat, daf diese Reaktion tatsachlich
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kaum eintritt. Nach den Ergebnissen der Gaschromatographie
liegt der Umsatz unter 10 %, was bedeutet, daB im Verfahren
gemaB Dokument (1) die zwei Reaktionspartner nur mit
geringer Geschwindigkeit miteinander reagieren; die
Gelpermeationschromatographie bestatigt, daB innerhalb der
Versuchsdauer weniger als 5 % Polymere gebildet werden.

Im Hinblick auf die von der Beschwerdefilhrerin vorgebrachten
Unzuldnglichkeiten des bekannten Verfahrens kann daher die
anmeldungsgemiaB bestehende technische Aufgabe darin gesehen
werden, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von
Polyphenylenethern bereitzustellen, das die Bildung eines
Hydroxylgruppen enthaltenden Polymers schon nach kurzen
Reaktionszeiten gewdhrleistet.

Diese Aufgabe wird - verkirzt dargestellt - dadurch gelédst,
daf man fur die Polykondensation mit dem zweiwertigen Phenol
statt eines 2,6-disubstituierten Phenols ein 4-halogen-
substituiertes Phenol einsetzt, das gegebenenfalls weiter
mit bis zu 4 Alkylresten mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder
Alkoxyresten mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Arylresten
substituiert sein kann. Bevorzugt wird diese Reaktion in
Gegenwart eines Oxidationsmittels dufchgefﬁhrt
(Anspruch 5).

=
DaBR diese Aufgabe auch tatsachlich geldst wird, ist im Hin-
blick auf die Beispiele 1 bis 4 der Anmeldung und den mit
der Beschwerdebegriindung vorgelegten Versuchsbericht glaub--
haft.

3. Der beanspruchte Lésungsvorschlag ist keiner der im Recher-
chenbericht genannten Entgegenhaltungen zu entnehmen, also
neu. Da die Neuheit in der angefochtenen Entscheidung nicht
bestritten ist, eribrigen sich nahere Ausfuhrungen hierzu.
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Es ist daher zu untersuchen, ob es fiir den Fachmann ange-
sichts der bestehenden technischen Aufgabe nahelag, hierfur
das Verfahren nach der vorliegenden Anmeldung vorzu-
schlagen.

Die Vorinstanz hat es - allerdings unter den Aspekt einer
wenig anspruchsvollen Aufgabe - als naheliegend angesehen,
das Herstellungsverfahren fir Polyphenylenether nach Doku-
ment (1) zu modifizieren, indem die 2,6-disubstituierten
Phenole durch 4-halogen-2,6-disubstituierte Phenole ersetzt
werden, oder dies wenigstens zu versuchen; dies deshalb,
weil - wie die Beschwerdefihrerin in der Beschreibungsan-
leitung einrdumt - die Polymerisation der letztgenannten
Halogenphenole per se, ebenfalls in Gegenwart wvon
oxydationsmittel bereits bekannt war. Diese Argumentation
kann, jedenfalls aus der Sicht der aufgabengemaB angestreb-
ten Verfahrensverbesserung nicht Platz greifen. Der Kammer
liegen namlich keine Anhaltspunkte dafur vor, daB die
anmeldungsgemaB tatsdchlich erreichte Verfahrensverbesserung
der stark verkirzten Reaktionszeiten aufgrund fachmannischen
Uberlegungen gerade durch die gezielte Copolymerisation der
4~-Halogenphenole und der Bisphenole zu erwarten war.

Der anmeldungsgemdf erzielte Verfahrenseffekt bietet, wie
die Beschwerdefitherin glaubhaft geltend gemacht hat, den
zusétzl“péhen Vorteil, das Molekulargewicht des herzustel-
lenden Polyethers durch das Mengenverhaltnis der beiden
Ausgangskomponenten zu steuern, sowie weitgehend einheit-
liche bifunktionelle Reaktionsprodukte zu erhalten.

SchlieBlich tragt noch die geringere Farbung der anmeldungs-
gemdB hergestellten Produkte zur erfinderischen Tatigkeit
bei. Wie die Beschwerdefihrerin im Prifungsverfahren wieder-
holt vorgetragen hat (Erwiderungen vom 1. August 1986,

Seite 1, Absatz 2 bis Seite 2, Absatz 1 und vom

26. Juni 1987, Seite 1, Absatz 2 bis Seite 2, Absatz 1),
sind Produkte aus nicht halogen-substituierten Phenolen

ceif e



6 T 88/88

weitgehend gefarbt; selbst wenn die Farbung unmittelbar nach
der Herstellung nur sehr schwach sein sollte, andert sie
sich beim Stehen an der Luft in ein tiefes Braun. Im Gegen-
satz dazu besitzen die nach dem beanspruchten Verfahren
hergestellten Produkte eine helle Farbe und andern diese
auch beim Stehen an der Luft nicht, was deren hdéhere Stabi-
litat beweist.

Zusammenfassend geht vom zitierten Stand der Technik keine

Anregung aus, 4-halogen-substituierte Phenole im Verfahren

gemaB Dokument (1) zwecks Losung der bestehenden Aufgabe zu
verwenden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden

Anmeldung beruht deshalb auf erfinderischer Tatigkeit.

Die abhdngigen Anspriiche 2 bis 6 betreffen besondere
Ausfuhrungsformen des Verfahrens gemaB Anspruch 1, die von
dessen Patentfahigkeit getragen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sachgﬁwird an die Prifungsabteilung zuruckverwiesen mit
der Auflage, ein Patent auf der Basis der geltenden An-
spriche 1 bis 6 und der urspringlichen Beschreibung zu
erteilen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

J. Riickerl K. \Tahn
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