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Sachverhalt und Antrage

00907

Auf die europdische Patentanmeldung Nr. 84 112 435.7, die
am 16. Oktober 1984 unter Inanspruchnahme der Prioritat
aus der Voranmeldung vom 28. Oktober 1983 in Deutschland
angemeldet worden war, ist am 16. September 1987 das
europdische Patent auf der Grundlage von 2 Ansprichen
erteilt worden. Anspruch 1 lautete (unter Berichtigung
eines Schreibfehlers - "Cycloalkyl"):

wyerfahren zur Herstellung von hochmolekularen,
gegebenenfalls verzweigten Polyarylensulfiden aus

a) 50 - 100 Mol-% Dihalogenaromaten der Formel

: H
X (I),

X (I1),
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b)

c)

d)
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in denen

X fur zueinander meta- oder parastandiges Halogen
steht und ‘

Rl gleich oder verschieden ist und Wasserstoff,
Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl sein
kann, wobei zwei zueinander orthostdndige Reste Rl zu
einem aromatischen oder heterdcyclischen Ring
verkniipft sein kénnen und immer ein Rest R1

verschieden von -Wasserstoff ist und
0 bis 5 Mol-%, bezogen auf die Summe der
Komponenten a) und b) eines Tri- oder
Tetrahalogenaromaten der Formel

ArXp (I11),
wobei
Ar ein aromatischer oder heterocyclischer Rest ist,
X fir Chlor oder Brom und
n fir die Zahl 3 oder 4 steht und
Alkalisulfiden, gegebenenfalls zusammen mit
Alkalihydroxiden, wobei das molare Verhdltnis von
(a+b) :c im Bereich von 0,85:1 bis 1,15:1 liegt und
einem organischeh Lésungsmittel, gegebenenfalls unter

Mitverwendung von Katalysatoren und/oder

Cosolventien, wobei das molare Verhdltnis von
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Alkalisulfiden c¢) zu dem organischen Ldsungsmittel d)
im Bereich von 1:2 bis 1:15 liegt,
und

e) Wasser in Form von Hydrat- oder freiem Wasser, wobei
das molare Verhialtnis von c):e) im Bereich von 1:0
bis 1:13 liegt und das Verfahren bei einer Reaktions-
temperatur von 160°C bis 270°C, gegebenenfalls unter
Uberdruck durchgefuhrt wird,

wobei man nach Beendigung der Umsetzung das
Reaktionsgemisch in

f) Alkohole oder Ketone oder das gleiche Ldésungs-
mittel d), das bei der Reaktion verwendet wurde, als
Fdllungsmittel eintragt und anschlieBend wascht,

dadurch gekennzeichnet, daB man das gefdllte Produkt
in der folgenden Reihenfolge wascht:

(1) zuerst mit Komponente f) und
(2) abschlieBend mit Wasser."

Der abhadngige Anspruch 2 war auf eine besondere
Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet.

Gegen die Erteilung des europdischen Patents haben die
Einsprechenden 1 und 2 jeweils am 16. Juni 1988 Einspruch
eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem Umfang
wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
beantragt (Artikel 100 a) EPU). Zur Stutzung ihrer
Vorbringen haben sie u. a. auf die Dokumente

(1) JP-A-55/54 330

(2) US-A-3 524 835

verwiesen.
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III. Durch Zwischenentscheidung vom 3. Mai 1990, mit schrift-
licher Begrindung zur Post gegeben am 8. August 1990, hat
die Einspruchsabteilung festgestellt, daB das Patent in

- geandertem Umfang aufrechterhalten werden koénne, nachdem
in dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach
"Komponente f) und" das Wort "anschlieBend" sowie nach
"Wasser" das Wort "elektrolytfrei" eingefiugt worden seien.
In der angefochtenen Entscheidung wird zunidchst fest-
gestellt, die Neuheit des Patentgegenstands sei in der
mindlichen Verhandlung nicht mehr in Frage gestellt
worden. Was die erfinderische Tatigkeit anbelange, sei
Dokument (1) als der nichste Stand der Technik anzusehen,
wo ein Verfahren zur Herstellung von Polyarylensulfiden
(PPS) entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des
Streitpatents beschrieben werde. Hiervon unterscheide sich
der‘Gegehstand des Streitpatents lediglich durch eine
umgekehrte Reihenfolge des Waschvorgangs, namlich zuerst
das Waschen mit dem Alkohol f) und anschlieBfend mit Wasser
elektrolytfrei. Aus den bereits im Prufungsverfahren
eingereichten Vergleichsversuchen der damaligen Anmelderin
gehe eindeutig hervor, daB die bloBe Umkehrung der Wasch-
reihenfolge eine geringere Korrosivitat des gereinigten
PPS bewirke.

Iv. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwérdefﬁhrerin (Einsprechende 2) am 18. Oktober 1990
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebiihr Beschwefde erhoben und hierzu am 18. Dezember 1990
eine Begrundung eingereicht. Die Argumente in dieser
Begriundung, in einer weiteren, am 24. Oktober 1991
eingegangenen Stellungnahme und vor allem in der
mundlichen Verhandlung vom 27. November 1991, zu der die
ordnungsgemaf geladene Einsprechende 1 als Verfahrens-
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beteiligte ebenfalls erschien, richten sich hauptsachlich
gegen die Wirdigung der Beispiele und Vergleichsbeispiele
im Streitpatent. Dort seien weder die Menge Wasser, noch
die Anzahl der Waschvorginge angegeben, was eine Nach-
arbeitung des beanspruchten Verfahrens unméglich und somit
die geltend gemachten Vorteile unglaubwiirdig mache. AuBer-
dem stelle die Umkehrung der Waschreihenfolge kein
erfinderisches Merkmal dar, da sie dem Waschvorgang gemaB
Dokument (2) entspreche.

Demgegeniber hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
in ihrer Eingabe vom 22. Juni 1991 nochmals die
spezifische Reihenfolge der Waschvorgdnge gemdf Streit-
patent hervorgehoben. Diese Mafnahme sei erforderlich, um
die korrosiven Eigenschaften von PPS deutlich zu
verringern, wie es die Beispiele und Vergleicﬁsbeispiele
belegen. ‘

An der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin
nicht teilgenommen.

Die Beschwerdefiihrerin und die weitere Verfahrens-
beteiligte beantragten die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des europdischen Patents.

Mit Schriftsatz vom 4. November 1991, eingegangen am )
6. November 1991, hat die Beschwerdegegnerin Entscheidung
nach Lage der Akte beantragt.

Entscheidungsgrunde

1.

00907

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist zulassig.
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Die Formulierung der Anspriche ist in formeller Hinsicht
nicht zu beanstanden (Artikel 123 EPU).

Von der erteilten Fassung unterscheidet sich der geltende
Anspruchssatz lediglich dadurch, da8 in dem kennzeich-
nenden Teil des Anspruchs 1 nach "Komponente f) und" das
Wort "anschlieBend" und nach "Wasser" das Wort "elektro-
lytfrei" eingefigt worden sind. Diese Merkmale stitzen
sich auf Spalte 5, Zeilen 57 bis 59 des erteilten Streit-
patents bzw. Seite 11, Zeilen 19/20 der urspringlichen
Anmeldung. Ansonsten entsprechen die drei unter f£)
angegebenen Féllungsmittel,-némlich Alkohole, Ketone und
Losungsmittel d), dem Gegehstand der urspringlich
eingereichten Anspriche 2 bis 4 sowie Seite 9, Zeilen 1
bis 6 der urspringlichen Unterlagen. Was Anspruch 2
betrifft, so entspricht er der erteilten Fassung dieses

Anspruchs bzw. dem urspfﬁnglichen Anspruch 5.

Ohne die Ubereinstimmung zwischen urspringlicher Offen-
barung und Wortlaut der geltenden Anspruche in Frage zu
stellen, hat die Beschwerdefihrerin in der mindlichen
Verhandlung jedoch eingewendet, daB Merkmale, die laut der
urspringlichen Anmeldung lediglich als "gegebenenfalls -
Mafnahmen" beschrieben werden, nun als zwingende Merkmale
in den Hauptanspruch aufgenommen worden seien, wodurch
eine neue, urspruiunglich nicht offenbarte Lehre entstanden
sei. Diesem Einwand kann sich die Kammer nicht
anschlieBen.

Wenngleich die ursprungliche Anmeldung einen Waschvorgang
mit Wasser nach Beendigung der Umsetzung der Dihalogen-
aromaten mit Alkalisulfiden nur als fakultative MaBnahme
erwdhnt (Seite 5, Zeilen 11 bis 16 und Seite 9, Zeilen 6
bis 9), so ist doch Beispiel 1 ausdricklich zu entnehmen,
daB das ausgefallene Produkt zur Entfernung von Restmengen

ceiS e
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anorganischer Salze mit Wasser elektrolytfrei gewaschen
wird (Seite 11, Zzeilen 17 bis 20). Wenn nun dieses Merkmal
als letzte Stufe des beanspruchten Verfahrens zwingend
wird, so entspricht dies tatsdchlich einer beispielhaften,
sogar bevorzugten Ausfihrungsform dieses Verfahrens.

Das gleiche gilt fir die Definition des Fdllungs-

mittels f), die erst im Verlauf des Priufungsverfahrens in
den Hauptanspruch aufgenommen wurde (vgl. Ergebnis der
Ricksprache vom 3. Juli 1986). Die Wahl zwischen
Alkoholen, Ketonen und einem Lésungsmittel d), das bei der
Umsetzungsreaktion verwendet wurde; entspricht den gemas
der urspringlichen Beschreibung (Seite 5, Zeilen 11 bis
15) bevorzugten Ausfihrungsformen. DaB8 man insbesondere
Alkohole und Ketone zu diesem Zwecke verwenden kann,
darfte im Hinblick auf die in Tabelle 1 und 2 genannten
Fallungsloésungsmittel wohl unstrittig sein.

Auch die Kombination beider oben erwahnter Merkmale ist im
Einklang mit der urspringlichen Offenbarung, insbesondere
mit den Beispielen und den Tabellen, wonach das Reaktions-
gemisch nach beendeter Reaktion unter kraftigem Ruhren in
verschiedene Fallungslésungsmittel, wie Alkohole und
Ketone, eingetragen und damit gewaschen sowie anschlieBend
mit Wasser elektrolytfrei gewaschen wird.

Aus diesen Grinden ist die Kammer der Uberzeugung, daB
durch die iﬁ Prifungs- und Einspruchsverfahren
vorgenommenen Anderungen im Wortlaut des Hauptanspruchs
keine neue Lehre entstanden ist und somit auch kein
VerstoB gegen Artikel 123 EPU vorliegt.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von gegebenenfalls verzweigten Polyarylensulfiden. Ein
ahnliches Verfahren ist bereits im Dokument (1)
beschrieben, das die Kammer wie die Einspruchsabteilung
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als den nachsten Stand der Technik ansieht. Dort werden
Polyhalogenaromaten und Alkalisulfide in 1,3-Dimethyl-
imidazolidinon oder dessen Gemischen als Lésungsmittel
umgesetzt (Anspruch 1); bei der Aufarbeitung wird das
hergestellte Polymere zuerst durch Eintragen des
Reaktionsgemisches in Methanol, dann durch Waschen mit
Wasser, und anschlieBend wiederum mit Methanol gereinigt
(Beispiele 1 bis 4). Obwohl die nachbehandelten
Polyarylensulfide dadurch eine geringere Korrosivitat
aufweisen, bleibt die Abspaltung von sauren schwefel-
haltigen Gasen beim Erhitzen Gber 150°C noch zu hoch, um
eine Verarbeitung durch Spritzguf oder Extrusion zu
erméglichen; auBerdem ist die Durchfihrung dieser
Nachbehandlung‘recht aufwendig, da sie einen zweimaligen
Lésungsmittelwechsel Methanol/Wasser/Methanol erfordert.

Aufgrund dieser Unzulénglichkeiten kann die dem Streit-
patent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, ein
Verfahren mit vereinfachter Nachbehandlung anzugeben,
wodurch die Korrosionsfahigkeit der Polyarylensulfide noch

weiter verringert werden soll.

Diese Aufgabe wird dadurch geldést, daB man den letzten
Waschvorgang mit Methanol weglaBft und mit Wasser

elektrolytfrei wascht.

Der beanspruchté Lésungsvorschlag ist keinem der genannten
Dokumente zu entnehmen; er isf daher neu. Da die Neuheit
des Patentgegenstands gegeniber den im Beschwerdeverfahren
befindlichen Dokumenten zuletzt unbestritten ist,
eribrigen sich nahere Ausfihrungen hierzu.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beschwerdefiihrerin

und die weitere Verfahrensbeteiligte betont, daB die am
15. Marz 1989 eingereichten Vergleichsversuche nicht
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geeignet seien, die geringere Korrosivitat der patent-
gemdBen nachbehandelten Polyarylensulfide unter Beweis zu

stellen.

5.1 In diesem Versuchsbericht wird nach Umsetzung der
Ausgangsverbindungen der Polymeransatz halbiert; beide
Ansatzteile werden zunachst heif in 3 Liter Methanol
gefallt und abgesaugt. Der erste Ansatzteil wird dann nach
Beispiel 2 des Streitpatents viermal mit je 10 Liter
Methanol gewaschen; anschlieBend wird der Filterkuchen mit
Wasser elektrolytfrei gewaschen. Der zweite Ansatzteil
wird dagegen nach Beispiel 1 des Dokuments (1)
nachbehandelt; der Filterkuchen wird zuerst mit 6 Liter
Wasser, dann mit 1,5 Liter Methanol gewaschen. Die
Ergebnisse in der Tabelle sollen zeigen, daB die nach dem
Streitpatent gewaschenen Polyarylensulfide einen
geringeren organischen Chlorgehalt, einen geringeren
Chloridionengehalt und eine niedrigere Abspaltung von
sauren Gasen aufweisen.

5.2 Wie die Beschwerdefithrerin und die weitere Verfahrens-
beteiligte zutreffend eingewendet haben, unterscheidet
sich aber das Verfahren gemaB Streitpatent von dem nach
Dokument (1) bekannten Verfahren nicht durch die bloBe
Umkehrung der Waschreihenfolge, d. h. Methanol/Wasser
gemdB Streitpatent und angeblich Wasser/Methanol gemas
Dokument (1), sondern durch das Weglassen des letzten
Waschvorgangs mit Methanol aus dem bekannten Verfahren.
Der Vergleichsversuch bezieht sich somit auf eine
Waschreihenfolge, die dem Dokument (1) nirgendwo zu
entnehmen ist; schon aus diesem Grund sind die
Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin ungeeignet.

Der zweite, ebenfalls zutreffende Einwand betrifft den
Waschvorgang mit Wasser. Weder im Versuch gemdB Streit-
patent, noch im geltenden Hauptanspruch wird die

verwendete Menge Wasser angegeben; dort wird lediglich
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gesagt, da® man den Filterkuchen mit Wasser elektrolytfrei
wascht, was praktisch bedeutet, daB man den Ruckstand mit
Wasser wascht und das Wasser kontinuierlich verwirft. Ohne
Angabe der Menge Wasser ist das Merkmal "elektrolytfrei"
lediglich als Zielsetzung anzusehen, nicht als Lehre zum
technischen Handeln.

Aus diesen Grinden kann der Versuchsbericht der
Beschwerdegegnerin die geltend gemachten Vorteile des
Verfahrens gemadB Streitpatent hinsichtlich einer '
geringeren Korrosivitat der Polyarylensulfide nicht
belegen. Somit kann auch diese Teilaufgabe fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht berick-
sichtigt werden, -so daB sich die oben genannte Aufgabe auf

die Angabe eines vereinfachten Verfahrens reduziert.

Es bleibt daher noch zu'untersuchen, ob die bloBe
Definitién eines vereinfachten Verfahrens, worin der
letzte Waschvorgang mit Methanol weggelassen und mit
Wasser elektrolytfrei gewaschen wird, auf erfinderischer
Tatigkeit beruht.

Aus Dokument (2) ist ein weiteres Verfahren zur
Herstellung und Aufarbeitung von Polyarylensulfiden
bekannt. Nach dessen Anspruch 2 werden Polyhalogenaromaten
mit Alkalisulfiden in einem polaren Lésungsmittel, wie N-
Methylpyrrolidon, umgesetzt. Nach Beispiel XII wird das
erhaltene feste Polymer abwechselnd mit 2 Liter Methanoi,
dann mit 2 Liter Wasser gewaschen; dieser Waschvorgang
wird dreimal wiederholt. Nach Beispiel XXIV wird die
gleiche Nachbehandlung sogar sechsmal wiederholt, wobei
noch unterstrichen wird, daB Methanol zuerst verwendet
werden muf. Somit entnimmt der Fachmann dieser Entgegen-
haltung den konkreten Hinweis, daB Methanol und Wasser in
dieser Reihenfolge eine geeignete Kombination zur Nach-
behandlung von Polyarylensulfiden und deshalb auch eine

ceiS e
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Alternative zu dem aus Dokument (1) bekannten Wasch-
vorgang darstellen.

Daher lag fir den Fachmann, der das Verfahren nach
Dokument (1) vereinfachen wollte, nichts naher, als auf
das abschlieBende Waschen mit Methanol zu verzichten und
dafir so lange mit Wasser zu waschen, bis aus der
Elektrolytfreiheit auf die praktisch vollstandige
Abwesenheit stérender anorganischer Verunreinigungen
geschlossen werden kann.

Wenngleich nach Dokument (2) mehrmals alternierend mit
Methanol und Wasser gewaschen wird, so stellt dies keinen
wesentlichen Unterschied zu dem Waschvorgang gemaB
Streitpatent dar. Abgesehen vom Wortlaut des Haupt-
anspruchs im Streitpatent, der einen solchen mehrstufigen
Waschvorgang gar nicht eindeutig ausschliesBt, wird auch
nach beiden Beispielen viermal mit einem Fallungslésungs-
mittel gewaschen. Weiterhin, wie oben festgestellt, muB
der Ausdruck "elektrolytfrei waschen" als Zielsetzung
interpretiert werden, was offen 1aBt, wie dieser
Reinheitsgrad erreicht werden soll, d. h. mit welcher
Menge Wasser das Umsetzungsprodukt gewaschen und wie oft
dieser Waschvorgang durchgefuhrt werden soll.

Auch eine restriktive Auslegung des beanspruchten
Gegensténds, wonach das erhaltene Polyarylensulfid zuerst
einmal mit Methanol, dann wiederholt mit Wasser bis zum
elektrolytfreien Reinheitsgrad gewaschen wirde, kann nicht
fur erfinderisch gehalten werden. Einerseits lehrt
Dokument (2), daB der letzte Waschvorgang mit Wasser
durchgefihrt werden soll, was das Weglassen des letzten
Waschvorgangs mit Methanol gem@B Dokument (1) nahelegt;
andererseits sind fir den Fachmann die Menge Wasser und
die Anzahl der Waschvorgdnge mit Wasser mit Reihen-
versuchen, d. h. ohne erfinderisches Zutun, leicht zu
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bestimmen, so daB diese spezifische Ausfihrungsform
ebensowenig erfinderisch ist.

Aus diesen Grinden kann fir den gemad8 Anspruch 1
beanspruchten Losungsvorschlag keine erfinderische
Tatigkeit anerkannt werden.

Mangels eines darauf gerichtefen gesonderten Antrages
fallt Anspruch 2 zusammen mit Anspruch 1, da uber einen
Antrag nur als ganzes entschieden werden kann. Im Ubrigen
wurde kein besonderer Effekt geltend gemacht, aufgrund
dessen die Verwendung der im Anspruch 2 genannten
Lésungsmittel erfinderisch sein kénnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

00907

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
E. Gorgmaier . F. Antony



