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1 T 735/90

Sachverhalt und Antrage

04357

Die am 10. Februar 1986 eingereichte europ&ische Patent-

o

anmeldung Nr. 86 101 664.0 mit der Veroffentlichungsnummer
192 154 wurde von der Prifungsabteilung Nr. 012 mit
Entscheidung vom 17. April 1990 zurickgewiesen. Die
Zuruckweisung erfolgte aufgrund des am 18. November 1989
eingereichten Anspruchs 1 und dreier am 16. Juni 1989
eingereichter abhdngiger Anspruche.

Der Hauptanspruch lautete:

"Halogenfreie, selbstverldéschende thermoplastische
Formmasse, enthaltend, jeweils bezogen auf die Gesamt-
mischung aus A, B, C + D,

A 30 bis 90 Gew.-% eines Poly(phenylen)ethers,

B 30 bis 5 Gew.-% mindestens eines schlagzéh
modifizierten Polymerisats mindestens eines monovinyl-
aromatischen Monomeren,

C 0,1 bis 4 Gew.~-% eines Flammschutzmittels auf Basis
von mindestens einer anorganischen und/oder organischen
Phosphorverbindung aus der Klasse der Phosphine,
Phosphinoxide, Hypophosphite, Phosphite, Phosphonate,
Hypodiphosphate und Phosphate oder von elementarem
Phosphor

dadurch gekennzeichnet, daB die Formmasse
als weiteres Flammschutzmittel
D 1 bis 39,9 Gew.-% eines durch anionische

Polymerisation hergestellten, aus Styrol bestehenden oder
Styrol enthaltenden (Co)Polymerisates enthalt, dessen
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2 T 735/90

lebendes Anion nach Beendigung der Polymerisation mit
mindestens einer Phosphor enthaltenden Verbindung
umgesetzt worden ist, derart daB eine Verbindung der

allgemeinen Formel (I) oder (II) gebildet wird

X - 2 (I)
Z - X - 2 (II)

worin X die Polymerkette darstellt und Z eine Phosphor

At
|.‘

IT.
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enthaltende Gruppe der allgemeinen Formel (III),

Rl (Q)
N

P — (III)

d

R2
ist, und wobei steht

Q fur ein Sauerstoffatom oder Schwefelatom und Rl und RrZ?
fir gleiche oder verschiedene Reste ausgewahlt aus H, Cl,
C1-Cs-Alkyl, C6—C10—Aryl-C1—C5—Alkoxi und Cg-Cjyp-Aryloxi,
Dimethylamino oder in der die Reste Rl und R2 cyclisch

verknupft sind."

Der abhéngige Anspruch 2 war auf bevorzugte Formmassen
gemdB dem Hauptanspruch gerichtet. Ferner bezogen sich
Anspriche 3 und 4 auf die Verwendung dieser Formmassen zur
Herstellung von Formteilen bzw. auf die aus diesen
Formmassen hergestellten Formteile.

Als Grund fur die Zurickweisung nannte die angefochtene
Entscheidung fehlende erfinderische Tatigkeit dieses
Gegenstands gegeniber der Lehre insbesondere folgender

Entgegenhaltungen:
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(1) Us-a-4 278 588

(2) FR-A-2 251 567.

Als nachster Stand der Technik sei Entgegenhaltung (1)
anzusehen, worin eine Formmasse bestehend aus den
anmeldungsgemdfen Komponenten A, B und C offenbart werde.
Die daraus herstellbaren Formteile wiesen allerdings
Formbeldge auf, die auf die schlechte Dispergierbarkeit
des Flammschutzmittels zurickzufihren seien. Es sei
naheliegend gewesen, die in Entgegenhaltung (2) offenbarte
anmeldungsgemdfe Komponente D, die eine ausgezeichnete

Flammwidrigkeit und dazu gewisse grenzflachenaktive, d. h.

dispersionsférdernde Eigenschaften aufweise, zu den in
Dokument (1) beschriebenen Formmassen beizumischen.

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung hat die
Beschwerdefihrerin (Anmelderin) unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuihr am 18. Mai 1990
Beschwerde erhoben und dazu am 11. August 1990 eine
Begrindung eingereicht. Die Argumente in dieser Begrindung
richteten sich sowohl gegen die Sachbehandlung, als auch
gegen die Interpretation der Entgegenhaltungen durch die
Prifungsabteilung.

Die Zuruckweisung sei erfolgt, obwohl die Anmelderin der

Forderuné der Prifungsabteilung nachgekommen. sei, "die

-Mengenangaben der Komponente C im Oberbegriff des

Hauptanspruchs aufzunehmen". Da der Prufungsbescheid
dahingehend habe ausgelegt werden kénnen, daf mit dem
vorgeschlagenen Patentanspruch die Bedenken der
Prufungsstelle ausgeraumt worden seien, sei eine
neuerliche AuBerung zur erfinderischen Tatigkeit nicht
erforderlich erschienen. Die Zurickweisung beruhe demnach

auf einer formal unrichtigen Sachbehandlung.
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4 T 735/90

Sachlich werde auf die Eingabe vom 14. Juni 1989

verwiesen, in der dargetan worden sei, daB es keine Lehre

.des Inhalts gebe, daB eine bessere Dispergierung des

Flammschutzmittels dessen Wirkung verbessere und der
Fachmann diese Lehre gerade durch den Einsatz eines
zweiten, gleichartig wirkenden Flammschutzmittels
verwirklicht hatte. Deshalb beruhe die Begrindung der
Prifungsabteilung auf einer ex-post-Betrachtung.

Iv.

04357

In der mundlichen Verhandlung am 2. SeptembefM1§92
bekraftigte die Beschwerdefithrerin zundchst diese
Argumente. Die bloBe Kombination der Lehre der
Entgegenhaltungen (1) und (2) wlirde nicht zu den
anmeldungsgeméfen Zusammensetzungen A B C D fihren,
sondern zu einer terndren Zusammensetzung A B D, wobel die
synergistische Wirkung der zwei Phosphor enthaltenden
Flammschutzmittel C und D nicht erzielt werden kdénnte.
AuBerdem sei die Aufgabe nicht isoliert in der
Verbesserung der Flammwidrigkeit zu sehen, sondern
gleichzeitig in der Vermeidung von Ablagerungen bei der

Herstellung von Formkdorpern.

Daraufhin wies die Kammer auf die in der Streitanmeldung
genannte US-A-4 255 324 (Entgegenhaltung (4)) hin; dort
werden thermoplastische Formmassen aus Poly(phenylen)-
ether, schlagzah modifiziertem'Polystyrol und einer
Kombination von niedermolekularen Phosphor enthaltenden
Verbindungen mit’synérgistischer Wirkung beschrieben. Nach
Meinung der Kammer stellen derartige Zusammensetzungen
einen nadheren Stand der Technik dar als die geméaf
Entgegenhaltung (1).

Ohne dies zu bestreiten, &auBerte die Beschwerdefuhrerin

jedoch einige Zweifel hinsichtlich des AusmaBes dieser
synergistischen Wirkung und erkléarte sich bereit, die
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5 T 735/90

dortigen Daten mit eigenen Vergleichsversuchen zu
Uuberpriufen.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die Zurlckweisungs-
entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden
Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1, eingegangen am 16. Juni 1989

- Patentanspriiche 2 bis 4, eingegangen am
16. Juni 1989

- Beschreibungsseiten 1 bis 2a und 5, eingegangen eben-
falls am 16. Juni 1989

- im Gbrigen die urspringlichen Beschreibungsseiten.

Ferner beantragte sie die Ruckzahlung der Beschwerde-
gebuhr.

Hilfsweise beantragte sie die Zurﬁckverweisuhg an die
Prufungsabteilung zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens
oder die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens im Wege des

schriftlichen Verfahrens.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
der Regel 64 EPU; sie ist zulassig.

Die Formulierung der Anspruche gemaB Hauptantrag ist in
formeller Hinsicht nicht zu beanstanden (Art. 123 (2)

EPU) .

Anspruch 1 kann im wesentlichen als die Kombination der

urspringlichen Anspriche 1 und 4 angesehen werden. Die

ceiS e
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6 T 735/90

Menge und die Definition der Komponente C, die sich

urspringlich im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs

ALY
W

befanden, sind nun im Oberbegriff, um der Lehre der
Entgegenhaltung (1) Rechnung zu tragen (Regel 29 (1) EPU).
Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 umfaBt die
Definition des weiteren Flammschutzmittels D gemaB der
urspringlichen Fassung sowie die Angabe der Strukturen (I)
und (II), die dem urspringlichen Anspruch 4 zu entnehmen

sind. Die anderen Anderungen sind redaktioneller Art und
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haben keinen EinfluB auf den Schutzbereich.

Der abhdngige Anspruch 2 ist auf die Ubrigen Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 4 gerichtet. Die abh&ngigen
Anspruche 3 - Verwendung der Formmassen gemdB Anspruch 1
zZur Herstellung von Formteilen - und 4 - Formteilé aus
Formmassen gemaf Anspruch 1 - entsprechen nach
Umnumerierung den urspringlichen Ansprichen 5 und 6.

Die Streitanmeldung betrifft eine halogenfreie, selbstver-
loschende thermoplastische Formmasse. Im Prufungsverfahren
ist die Prifungsabteilung davon ausgegangen, daB Entgegen-
haltung (1) den nachsten Stand der Technik darstellt. Dort
werden terndre Formmassen aus (A) 10 bis 90 Gewichtsteilen
eines Poly(phenylen)ethers, (B) 90 bis 10 Gewichtsteilen
eines schlagzah modifizierten Polystyrols, und (C) als
Flammschutzzusatz weniger als 6 Gewichtsteilen eines
Phosphinoxids beschrieben (Anspruch 1; Spalte 1, Zeilen 6
bis 24 und 42 bis 53). Die Zusammensetzung genif

Beispiel 2, worauf in der angefochtenen Entscheidung
ausdricklich hingewiesen wurde, besteht aus (2) 70
Gewichtsteilen (etwa 67,3 Gew.%) eines Poly(phenylen)
ethers, (B) 30 Gewichtsteilen (etwa 28,8 Gew.-%) eines
Kautschuk-modifizierten Polystyrols, und (C) 4 Cew.-%
eines Phosphinoxids (siehe auch Beispiel 1, Spalte 2,
Zeilen 3 bis 8 und 26 bis 35). Wie den Vergleichsversuchen
der Tabelle 2, Seite 24 der Streitanmeldung zu entnehmen
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ist, weisen derartige Zusammensetzungen ein nachteiliges
Verarbeitungsverhalten auf, indem bei der SpritzguB-
verarbeitung bei hohen Spritztemperaturen und Drucken
Formbeldge gebildet werden. Daraufhin wurde in der
angefochtenen Entscheidung die der Streitanmeldung
zugrundeliegende Aufgabe als die Bereitstellung von
halogenfreien, selbstverldschenden thermoplastischen
Formmassen gesehen, die keine Formbeldge aufweisen; in
dieser Definition wurde dem Brandverhalten keine Bedeutung
beigemessen (Punkt 2.1 der Entscheidungsgrinde).

Phosphor enthaltende Verbindungen im Sinne der Flamm-
schutzmittel D gemdB der Streitanmeldung sind aus
Entgegenhaltung (2) bekannt (Anspriiche 1 und 3;
Beispiel 9). Diese Oligomeren und hochmolekularen
Verbindungen sind nicht nur ausgezeichnete Flammschutz-
mittel, sondern weisen auch eine gewisse Grenzflachen-
aktivitat auf und verbessern sogar die Vertraglichkeit
zwischen Polymeren (Seite 5, Zeilen 28 bis 33).

Wie die Beschwerdefithrerin in der mindlichen Verhandlung
jedoch vorgetragen hat, koénnen diese drei Eigenschaften
allein nicht zu dem beanspruchten Gegenstand fuhren.
Erstens, wie man die der Streitanmeldung zugrundeliegende
Aufgabe auch immer definiert, kann es hier nicht um eine
Verbesserung der Vertrdglichkeit zwischen Polymeren gehen,
da Poly(phenylen)ether und modifiziertes Polystyrol '
bekanntlich ineinander 16slich sind. Zweitens ist ein
direkter Zusammenhang zwischen der Grenzflachenaktivitat
der Verbindung D und der Bildung von Formbeldgen nicht
erkennbar; daf letztere insbesondere auf den Mangel an
Dispergierbarkeit des Flammschutzmittels D zurtckzufihren
ist und mdéglicherweise mit grenzflachenaktiven Stoffen zu
vermeiden wére, ist lediglich eine Vermutung der
Beschwerdefihrerin, um die guten Gesamteigenschaften der

Zusammensetzungen A B C D zu erklaren, die den Entgegen-

ceiSenn
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8 T 735/90

haltungen jedoch nicht zu entnehmen ist. Drittens kénnte
die hohe inharente Flammschutzwirkung der Phosphor
enthaltenden Verbindungen gemaf Entgegenhaltung (2) den
Fachmann hochstens dazu anregen, in den Zusammensetzungen
auf der Basis von Poly(phenylen)ether und modifiziertem
Polystyrol die niedermolekularen Verbindungen C durch die
hochmolekularen Verbindungen D zu ersetzen, nicht aber
beide zu kombinieren; wie den Vergleichsdaten in der

Streitpatentschrift zu entnehmen ist, weisen allerdings

04357

die entsprechenden terndren Zusammensetzungen kein
gunstiges Brandverhalten auf (Seite 25, Tabelle 2 und
Seite 15, Zeilen 27 bis 32).

Deshalb ist es fraglich, ob die angefochtene Entscheidung
auf der Grundlage der darin beriucksichtigen Entgegen-

haltungen hatte aufrechterhalten werden kénnen.

Anders stellt sich die Frage der erfinderischen T&tigkeit,
wenn man Entgegenhaltung (4) als den ndchsten Stand der
Technik ansieht. In dieser Druckschrift wurden selbstver-
ldschende Formmassen aus 10 bis 90 Gewichtsteilen eines
Poly(phenylen)ethers, 90 bis 10 Gewichtsteilen eines
schlagzdh modifizierten Pblystyrols und wirksamen Mengen
einer Mischung aus einem Phosphinoxid und einem Phosphonat
im Gewichtsverhdltnis 1 : 3 bis 3 : 1 beschrieben
(Anspriche 1 und 6 bis 13; Spalte 2, Zeilen 53 bis 62).
Dabei zeigen ‘die Beispiele 3 bis 5 in Tabelle I sowie die
ungeraden Beispiele in Tabelle II eindeutiqg, daB durch den
gleichzeitigen Einsatz zweier Phosphor enthaltender
Verbindungen eine synergistische Wirkung entsteht, die
eine Einstufuhg der flammgeschutzten Thermoplasten sogar
in die Brandklassen V-0 und V-1 ermdglicht (Spalte 4,
Zeilen 47 bis 51). Solche Ergebnisse kénnen noch mit
weniger als 4 Gew.-% Flammschutzzusatz erzielt werden
(Spalte 2, Zeilen 62 bis 66).

o)
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Im Hinblick auf diese Lehre kénnte die der Streitanmeldung
zugrundeliegende Aufgabe noch in der Bereitstellung einer
Zusammensetzung aus Poly(phenylen)ether und schlagzah
modifiziertem Polystyrol gesehen werden, womit bei
mindestens gleicher Flammwidrigkeit die Bildung von
Ablagerungen weitgehend vermieden wird. Die Frage stellt
sich nur, inwieweit in Anbetracht dieser Aufgabe die
Ersetzung einer dieser niedermolekularen Phosphor
enthaltenden Verbindungen durch eine nicht flichtige
hochmolekulare Verbindung D gemdf Entgegenhaltung (2)
sowie die Verwendung von insgesamt geringen Mengen
Flammschutzmittel C und D nicht nahegelegt werden. Um
dieser Frage zu kldren, wird die Sache an die Prufungs-
abteilung zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens zuruck-

verwiesen.

Nach Regel 67 EPU ist die Rlckzahlung der Beschwerdegebuhr
unter anderem dann vorgesehen, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird und die Rickzahlung wegen eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Wahrend das erste Erfordernis - Stattgabe der Beschwerde -
im Hinblick auf den ersten Hilfsantrag der Beschwerde-
fiuhrerin erfullt ist, mangelt es an den anderen beiden
Voraussetzungen, dem wesentlichen Verfahrensmangel und

damit auch an Billigkeitsgrunden.

Mit Bescheid vom 6. April 1989 hatte die Prifungsabteilung
ausfihrlich und eindeutig dargelegt, warum sie in dem
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung keine erfinderische
Tatigkeit zu erkennen vermochte. Die von der Beschwerde-
fihrerin hiergegen vorgebrachten Argumente sind in einem
zweiten Bescheid vom 20. Juli 1989 in drei Absatzen
unmiBverstandlich zuriuckgewiesen worden. Das mit dem
ersten Bescheid ubermittelte Prufungsergebnis wurde
verteidigt, insbesondere auch gegen den Vorwurf der ex-

ceit e
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post-Betrachtung, und der Beschwerdefihrerin wurde
mitgeteilt, daB sie keine Uberzeugenden Argumente
vorgetragen habe, die die Verbindung der Lehren der
Entgegenhaltungen (1) und (2) als nicht naheliegend
erscheinen lassen wirden. Der Bescheid lieB somit
eindeutig und zweifelsfrei erkennen, daB die Prifungs-
abteilung nach wie vor eine erfinderische Tatigkeit fur
nicht gegeben ansah. Der letzte Satz des Bescheids, auf
den sich die Beschwerdefihrerin zur Geltendmachung des

o o
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wesentlichen Verfahrensmangels bezieht, lautete: "Der
Vollstandigkeit halber wird also ferner vorgeschlagen, die
Mengenangaben der Komponente C) im Oberbegriff des
Hauptanspruchs aufzunehmen (Regel 29 (1))." Dieser Satz
darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist in
Verbindung mit dem Vorhergesagten zu wurdigen. Dann ist er
namlich in Einklang mit den zur Komponente C) sachlich
erfolgten Ausfihrungen dahin zu verstehen, daB der
Anspruch, abgesehen von fehlender erfinderischer Tatig-
keit, auch nicht ordnungsgemdf abgegrenzt sei. Dies ergibt
sich auch aus der Einleitung "Der Vollstandigkeit halber
...". Das etwas unglicklich gewdhlte Wort "also", auf das
sich die Beschwerdefuhrerin bezieht, fallt demgegenuber
nicht ins Gewicht. Nach der von der Beschwerdefithrerin
geltend gemachten Interpretation blieben dagegen alle im
Bescheid ausdricklich aufrechterhaltenen Bedenken gegen
die erfinderische Tatigkeit unbericksichtigt. Eine

derartige Auslegung ist einseitig und unzutreffend.

Ein Verfahrensmangel kénnte eher darin gesehen werden, dafB
im letzten Absatz von Punkt 2.1 der Grunde der
angefochtenen Entscheidung die Beimischung der Komponente
D als naheliegend bezeichnet wird, ohne das die
Entscheidung Grinde fir ein solches Naheliegen erwahnt.
Dies ist sicher nicht korrekt. Solche Grinde sind aber,
wie vorstehend ausgefuhrt, den vorangegangenen Bescheiden

zu entnehmen, so daB eine Bezugnahme auf diese Bescheide
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zur Heilung dieses Mangels ausgereicht hatte. Der Mangel
ist daher nach Auffassung der Kammer nicht so schwer-
wiegend, daB er als "wesentlicher Verfahrensmangel" im
Sinne von Regel 67 EPU anzusehen ware.

Nachdem ein wesentlicher Verfahrensmangel nicht

festgestellt werden konnte, war der Antrag auf Rickzahlung

der Beschwerdegeblhr zurickzuweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priufungsabteilung zur Fortsetzung

des Priufungsverfahrens zuriickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier F. Antony
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