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1 	 T 838/90 

Sachverhalt urid Antrãge 

I. 	Auf die europâische Patentanineldung Nr. 84 112 435.7, die 

am 16. Oktober 1984 unter Inanspruchnahme der Prioritãt 

aus der Voranmeldung vom 28. Oktober 1983 in Deutschland 

angeineldet worden war, ist am 16. September 1987 das 

europãische Patent auf der Grundlage von 2 Ansprüchen 

erteilt worden. Anspruch 1 lautete (unter Berichtigung 

eines Schreibfehlers - "Cycloalkyl"): 

"Verfahren zur Herstellung von hochinolekularen, 

gegebenenfalls verzweigten Polyarylensulfiden aus 

a) 	50 - 100 Mol-% Dihalogenaromaten der Formel 

X_~ 	 (I), 

und 0 - 50 Mol.-% Dihalogenaroinaten der Forxnel 

(II), 

zz 
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2 	 T 838/90 

in denen 

X für zueinander ineta- oder paraständiges Halogen 

steht und 

R1  gleich oder verschieden ist und Wasserstoff, 

Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl sein 

kann, wobei zwei zueinander orthostandige Reste R 1  zu 

einein aroinatischen oder heterocyclischen Ring 

verknüpft sein kännen und immer ein Rest R 1  

verschieden von Wasserstoff ist und 

0 bis 5 Mol-%, bezogen auf die Summe der 

Komponenten a) und b) eines Tn- oder 

Tetrahalogenaromaten der Formel 

ArX 
	

(III) 

wobei 

Ar ein aromatischer oder heterocyclischer Rest ist, 

X für Chior oder Broin und 

n für die Zahi 3 oder 4 steht und 

Alkalisulfiden, gegebenenfalls zusarninen mit 

Alkalihydroxiden, wobei das inolare Verhältnis von 

(a+b):c un Bereich von 0,85:1 bis 1,15:1 liegt und 

eineni organischen Lösungsmittel, gegebenenfalls unter 

Mitverwendung von Katalysatoren und/oder 

Cosolventien, wobei das molare Verhältnis von 
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Alkalisulficlen C) zu clem organischen Läsungsmittel d) 

ixn Bereich von 1:2 bis 1:15 liegt, 

und 

Wasser in Form von Hydrat- oder freiem Wasser, wobei 

das molare Verhãltnis von c):e) im Bereich von 1:0 

bis 1:13 liegt und das Verfahren bei einer Reaktions-

teinperatur von 160C bis 270C, gegebenenfalls unter 

Uberdruck durchgefUhrt wird, 

wobei man nach Beendigung der Uxnsetzung das 

Reaktionsgeinisch in 

Alkohole oder Ketone oder das gleiche Lãsungs-

inittel d), das bei der Reaktion verwendet wurde, als 

Fàllungsmittel eintrãgt und anschlieBend wãscht, 

dadurch gekennzeichnet, daS man das gefãllte Produkt 

in der folgenden Reihenfolge wãscht: 

zuerst mit Koinponente f) und 

abschlieBend mit Wasser." 

Der abhängige Anspruch 2 war auf eine besondere 

Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet. 

II. 	Gegen die Erteilung des europäischen Patents haben die 

Einsprechenden 1 und 2 jeweils am 16. Juni 1988 Einspruch 

eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem Umnfang 

wegen mnangeinder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit 

beantragt (Artikel 100 a) EPU). Zur Stützung ihrer 

Vorbringen haben sie u. a. auf die Dokumente 

JP-A-55/54 330 

US-A-3 524 835 

verwiesen. 

zz 
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- 	 4 	 T838/90 

Durch Zwischenentscheidung vont 3. Mai 1990, mit schrift-

licher Begründung zur Post gegeben am 8. August 1990, hat 

die Einspruchsabteilung festgestellt, da6 das Patent in 

geãndertem Uxnfang aufrechterhalten werden könne, nachdem 

in dent kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach 

"Komponente f) und" das Wort "anschlieBend" sowie nach 

"Wasser" das Wort "elektrolytfrei" eingefügt worderi seien. 

In der angefochtenen Entscheidung wird zunächst fest-

gestelit, die Neuheit des Patentgegenstands sei in der 

mündlichen Verhandlung nicht mnehr in Frage gesteilt 

worden. Was die erfinderische Tâtigkeit anbelange, sei 

Dokument (1) als der nächste Stand der Technik anzusehen, 

wo ein Verfahren zur Herstellung von Polyarylensulfiden 

(PPS) entsprechend dent Oberbegriff des Anspruchs 1 des 

Streitpatents beschrieben werde. Hiervon unterscheide sich 

derGgenstand des Streitpatents lediglich durch eine 

umgekehrte Reihenfolge des Waschvorgangs, nãmnlich zuerst 

das Waschen mit dent Alkohol f) und anschlieBend mit Wasser 

elektrolytfrei. Aus den bereits un Prüfungsverfahren 

eingereichten Vergleichsversuchen der damnaligen Anmelderin 

gehe eindeutig hervor, daB die bloBe Umkehrung der Wasch-

reihenfolge eine geringere Korrosivität des gereinigten 

PPS bewirke. 

Gegen die Entscheidung der E inspruchsabte i lung hat die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) am 18. Oktober 1990 

unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebènen 

Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 18. Dezember 1990 

eine Begründung eingereicht. Die Argumnente in dieser 

Begründung, ineiner weiteren, am 24. Oktober 1991 

eingegangenen Stellungnahme und vor allem in der 

mnündlichen Verhandlung vain 27. November 1991, zu der die 

ordnungsgemäB geladene Einsprechende 1 als Verfahrens- 
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5 	 T 838/90 

beteiligte ebenfalls erschien, richten sich hauptsächlich 

gegen die Würdigung der Beispiele und Vergleichsbeispiele 

im Streitpatent. Dort seien weder die Menge Wasser, noch 

die Anzahl der Waschvorgänge angegeben, was eine Nach-

arbeitung des beanspruchten Verfahrens uninâglich und somit 

die geltend gexnachten Vorteile unglaubwürdig mache. AuI3er-

dem stelle die Umkehrung der •Waschreihenfolge kein 

erfinderisches Merkrnal dar, da sie dern Waschvorgang gemãB 

Dokuinent (2) entspreche. 

Deingegenüber hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 

in ihrer Eingabe vom 22. Juni 1991 nochinals die 

spezifische Reihenfolge der Waschvorgãnge gemãB Streit-

patent hervorgehoben. Diese NaSnahine sei erforderlich, urn 

die korrosiven Eigenschaften von PPS deutlich zu 

verringern, wie es die Beispiele und Vergleichsbeispiele 

belegen. 

An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin 

nicht teilgenommen. 

Die Beschwerdeführerin und die weitere Verfahrens-

beteiligte beantragten die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und den Widerruf des europãischen Patents. 

Nit Schriftsatz vorn 4. November 1991, eingegangen am 

6. November 1991, hat die Beschwerdegegnerin Entscheidung 

nach Lage der Akte beantragt. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 
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2. 	Die Formulierung der Ansprüche ist in forineller Hinsicht 

nicht zu beanstariden (Artikel 123 EPU). 

	

2:.1 	Von der erteilten Fassung unterscheidet sich der geltende 

Anspruchssatz lediglich dadurch, daB in dern kennzeich-

nenden Teil des Anspruchs 1 nach "Koniponente f) und" das 

Wort "anschlieBend" und nach :"Wasser" das Wort "elektro-

lytfrei" eingefügt worden sind. Diese Merkinale stützen 

sich auf Spalte 5, Zeilen 57 bis 59 des erteilten Streit-

patents bzw. Seite 11, Zeilen 19/20 der ursprünglichen 

Anmeldung. Ansonsten entsprechen die drei unter f) 

angegebenen Fällungsmittel, nänilich Alkohole, Ketone und 

Lósungsmittel d), dem Gegenstand der ursprünglich 

eingereichten Ansprüche 2 bis 4 sowie Seite 9, Zeilen 1 

bis 6 der ursprünglichen Unterlagen. Was Anspruch 2 

betrif ft, so entspricht er dér erteilten Fassung dieses 

Anspruchs bzw. deni ursprunglichen Anspruch 5. 

	

2.2 	Ohne die Ubereinstimmung zwischen ursprunglicher Of fen- 

barung und Wortlaut der geltenden Ansprüche in Frage zu 

stellen, hat die BeschwerdefUhrerin in der inündlichen 

Verhandlung jedoch eingewendet, daB Merkmale, die laut der 

ursprünglichen Anmeldung lediglich als "gegebenenfalls - 

MaBnahmen" beschrieben werden, nun als zwingende Merkinale 

in den Hauptanspruch aufgenonunen worden seien, wodurch 

eine neue, ursprng1ich nicht of fenbarte Lehre entstanden 

sei. Diesein Einwánd kann sich die Karniner nicht 

anschlie8en. 

Wenngleich die ursprungliche Anineldung einen Waschvorgang 

mit Wasser nach Beendigung der Umsetzung der Dihalogen-

aromnaten mit Alkalisulfiden nur als fakultative Mafinahnte 

erwàhnt (Seite5, Zeilen 11 bis 16 und Seite 9, Zeilen 6 

bis 9), so ist doch Beispiel 1 ausdrücklich zu entnehmnen, 

daB das ausgefallene Produkt zur Entfernung von Restnmengen 
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anorganischer Saize mit Wasser elektrolytfrei gewaschen 

wird (Seite 11, Zeilen 17 bis 20). Wenn nun dieses Merkmal 

als letzte Stufe des beanspruchten Verfahrens zwingend 

wird, so entspricht dies tatsãchlich einer beispielhaften, 

sogar bevorzugten Ausführuflgsforin dieses Verfahrens. 

Das gleiche gilt für die Definition des Fãllungs- 

inittels f), die erst un Verlauf des Prufungsverfahrens in 

den Hauptanspruch aufgenoinmen wurde (vgl. Ergebnis der 

Rücksprache vom 3. Juli 1986). Die Wahi zwischen 

Alkoholen, Ketonen und einem Lâsungsinittel d), das bei der 

Uinsetzungsreaktion verwendet wurde, entspricht den geinäB 

der ursprünglichen Beschreibung (Seite 5, Zeilen 11 bis 

15) bevorzugten Ausf.ührungsformen. DaB man insbesondere 

Alkohole und Ketone zu diesem Zwecke verwenden kann, 

dürfte un Hinb].ick auf die in Tabelle 1 und 2 genannten 

Fãllungslósungsinittel wohi unstrittig sein. 

Auch die Kombination beider oben erwãhnter Merkinale ist un 

Einklang mit der ursprünglichen Of fenbarung, insbesondere 

mit den Beispielen und den Tabellen, wonach das Reaktions-

gemnisch nach beendeter Reaktion unter krãftigemn Rühren in 

verschiedene Fâllungslósungsmnittel, wie Alkohole und 

Ketone, eingetragen und darnit gewaschen sowie anschlieBend 

mit Wasser elektrolytfrei gewaschen wird. 

2.3 	Aus diesen Gründen ist die Kamnnier der Uberzeugung, daB 

durch die mi Prüfungs- und Einspruchsverfahren 

vorgenomnmenen Ariderungen im Wortlaut des Hauptanspruchs 

keine neue Lehre entstanden ist und soniit auch kein 

VerstoB gegen Artikel 123 EPU vorliegt. 

3. 	Das Streitpatent betrif ft ein Verfahren zur Herstellung 

von gegebenenfalls verzweigten Polyarylensulfiden. Em 
ãhnliches Verfahren ist bereits un Dokumnent (1) 

beschrieben, das die Kamnmner wie die Einspruchsabteilung 
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als den riãchsten Stand der Technik ansjeht. Dort werden 

Polyhalogenaromaten und Alkalisulfide in 1,3-Dimethyl-

irnidazolidinon oder dessen Gernischen als Losungsmittel 

umgesetzt (Anspruch 1); bei der Aufarbeitung wird das 

hergesteilte Polymere zuerst durch Eintragen des 

Reaktionsgemisches in Methanol, dann durch Waschen mit 

Wasser, und anschlieIend wiederum mit Methanol gereinigt 

(Beispiele 1 his 4). Obwohl die nachbehandelten 

Polyarylensulfide dadurch eine geringere Korrosivitãt 

aufweisen, bleibt die Aspaltung von sauren schwefel-

haltigen Gasen beiin Erhitzen über 150°C noch zu hoch, urn 

eine Verarbeitung durch Spritzgul3 oder Extrusion zu 

erinóglichen; auBerdem ist die Durchführung dieser 

Nachbehandlung recht aufwendig, da sie einen zweimaligen 

Lôsungsmittelwechsel Methanol/Wasser/Methanol erfordert. 

Aufgrund dieser Unzulãnglichkeiten kann die dein Streit-

patent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, em 

Verfahren mit vereinfachter Nachbehandlung anzugeben, 

wodurch die Korrosionsfähigkeit der Polyarylensulfide noch 

weiter verringert werden soil. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daB man den letzten 

Waschvorgang mit Methanol wegläBt und mit Wasser 

elektrolytfrei wäscht, 

Der beanspruchte Lâsungsvorschlag ist keinern der genannten 

Dokurnente zu entnehrnen; er ist daher neu. Da die Neuheit 

des Patentgegenstands gegenUber den im Beschwerdeverfahren 

befindlichen Dokumenten zuietzt unbestritten ist, 

erubrigen sich nâhere AusfUhrungen hierzu. 

In der mündlichen Verhandlung haben die Beschwerdeführerin 

und die weitere Verfahrensbeteiligte betont, daB die am 

15. Mârz 1989 eingereichten Vergleichsversuche nicht 

00907 
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geeigriet seien, die geringere Korrosivitãt der patent-

gemâl3en nachbehandelten Polyarylensulfide unter Beweis zu 

stellen. 

	

5.1 	In diesem Versuchsbericht wird nach Uinsetzung der 

AusgangsverbifldUngen der Polymeransatz halbiert; beide 

Ansatzteile werden zunãchst heiB in 3 Liter Methanol 

gefâllt und abgesaugt. Der erste Ansatzteil wird dann nach 

Beispie]. 2 des Streitpatents vierinal mit je 10 Liter 

Methanol gewaschen; anschlieBend wird der Filterkuchen mit 

Wasser elektrolytfrei gewaschen. Der zweite Ansatzteil 

wird dagegen nach Beispiel 3. 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 Po].yarylensulfide einen 

geringeren organischen Chiorgehalt, einen geringeren 

Chioridionengehalt und eine niedrigere Abspaltung von 

sauren Gasen aufweisen. 

	

5.2 	Wie die Beschwerdeführerin und die weitere Verfahrens- 

beteiligte zutref fend eingewendet haben, unterscheidet 

sich aber das Verfahren gexnãl3 Streitpatent von dem nach 

Dokuinent (1) bekannten Verfahren nicht durch die IDloBe 

Uinkehrung der Waschreihenfolge, d. h. Methanol/Wasser 

gexnâB Streitpatent und angeblich Wasser/Methanol gexnãB 

Dokuinent (1), sondern durch das Weglassen des letzten 

Waschvorgangs mit Methanol aus dem bekannten Verfahren. 

Der Vergleichsversuch bezieht sich somit auf eine 

Waschreihenfolge, die dem Dokuinent (1) nirgendwo zu 

entnehmen ist; schon aus diesem Grund sind die 

Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin ungeeignet. 

Der zweite, ebenfalls zutreffende Einwand betrif ft den 

Waschvorgang mit Wasser. Weder un Versuch gemâB Streit-

patent, noch un geltenden Hauptanspruch wird die 

verwendete Menge Wasser angegeben; dort wird lediglich 

V 
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gesagt, daB man den Filterkuchen mit Wasser elektrolytfrei 

wäscht, was praktisch bedeutet, daB man den Rückstand mit 

Wasser wâscht und das Wasser kontinuierlich verwirft. Ohne 

Angabe der Menge Wasser ist das Merkmnal "elektrolytfrei" 

lediglich als Zielsetzung anzusehen, nicht als Lehre zurn 

technischen Handein. 

	

5.3 	Aus diesen Gründen kann der Versuchsbericht der 

Beschwerdegegnerin die geltend gemachten Vorteile des 

Verfahrens gemnãB Streitpatent hinsichtlich einer 

geringeren Korrosivität der Polyarylensulfide nicht 

belegen. Somit kann auch diese Teiiaufgabe für die 

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berück-

sichtigt werden, so daB sich die oben genannte Aufgabe auf 

die Angabe eines vereinfachten Verfahrens reduziert. 

	

6. 	Es bleibt daher noch zu untersuchen, ob die bloBe 

Definition eines vereinfachten Verfahrens, worin der 

letzte Waschvorgang mit Methanol weggelassen und mit 

Wasser elektrolytfrei gewaschen wird, auf erfinderischer 

Tätigkeit beruht. 

	

6.1 	Aus Dokument (2) ist ein weiteres Verfahren zur 

Herstellung und Aufarbeitung von Polyarylensulfiden 

bekannt. Nach dessen Anspruch 2 werden Polyhalogenaromnaten 

mit Alkalisulfiden in einemn polaren Läsungsmittel, wie N -

Nethylpyrrolidon, umgesetzt. Nach Beispiel XII. wird das 

erhaltene feste Polymer abwechselnd mit 2 Liter Methanol, 

dann mit 2 Liter Wasser gewaschen; dieser Waschvorgang 

wird dreimnal wiederholt. Nach Beispiel XXIV wird die 

gleiche Nachbehandlung sogar sechsmal wiederholt, wobei 

noch unterstrichen wird, daB Methanol zuerst verwendet 

werden inuB. Somnit entnimnmt der Fachmann dieser Entgegen-

haltung den konkreten Hinweis, daB Methanol und Wasser in 

dieser ReihenfoIge eine geeignete Kombination zur Nach-

behandlung von Polyarylensulfiden und deshaib auch eine 
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Alternative zu dem aus DokUllient (1) bekanntefl Wasch-

vorgang darstelien. 

Daher lag für den Fachinann, der das Verfahren nach 

Dokument (1) vereinfachen wolite, nichts nãher, als auf 

das abschiieSende Waschen mit Methanol zu verzichten und 

dafür so lange mit Wasser zu .waschen, bis aus der 

Eiektrolytfreiheit auf die praktisch vollstãndige 

Abwesenheit stórender anorganischer Verunreinigungen 

geschiossen werden kann. 

	

6.2 	Wenngleich nach Dokuinent (2) mehrmals alternierend mit 

Methanol und Wasser gewaschen wird, so steilt dies keinen 

wesentlichen Unterschied zu dein Waschvorgang gemãB 

Streitpatent dar. Abgesehen vom Wortlaut des Haupt-

anspruchs im Streitpatent, der einen solchen mehrstufigen 

Waschvorgang gar riicht eindeutig ausschlieSt, wird auch 

nach beiden Beispielen viermal mit einein Fãliungslösungs-

mittel gewaschen. Weiterhin, wie oben festgestellt, mu 

der Ausdruck "elektrolytfrei waschen" als Zielsetzung 

interpretiert werden, was of fen laSt, wie dieser 

Reinheitsgrad erreicht werden soil, d. h. mit weicher 

Menge Wasser das Uinsetzungsprodukt gewaschen und wie oft 

dieser Waschvorgang durchgeführt werden soil. 

	

6.3 	Auch eine restriktive Ausiegung des beanspruchten 

Gegenstands, wonach das erhaltene Poiyaryiensulfid zuerst 

einmal mit Methanol, dann wiederholt mit Wasser bis zum 

eiektroiytfreien Reinheitsgrad gewaschen würde, kann nicht 

für erfinderisch gehaiten werden. Einerseits iehrt 

Dokumnent (2), daB der letzte Waschvorgang mit Wasser 

durchgeführt werden soil, was das Weglassen des letzten 

Waschvorgangs mit Methanol gemâS Dokument (1) nahelegt; 

andererseits sind für den Fachmnann die Menge Wasser und 

die Anzahl der Waschvorgãnge mit Wasser mit Reihen-

versuchen, d. h. ohne erfinderisches Zutun, leicht zu 
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bestinunen, so daB diese spezifische Ausführungsform 

ebensowenig erfinderisch ist. 

6:4 	Aus diesen Gründen kann für den geniãB Anspruch 1 

beanspruchten Lâsungsvorschlag keine erfinderische 

Tãtigkeit anerkannt werden. 

7. 	Mangels eines darauf gerichteten gesonderten Antrages 

fàllt Anspruch 2 zusammen mit Anspruch 1, da über einen 

Antrag nur als ganzes entschieden werden kann. Im übrigen 

wurde kein besonderer Effekt geltend gemacht, aufgrund 

dessen die Verwendung der im Anspruch 2 genannten 

Lôsungsmittel erfinderisch sein kônnte. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Die Geschàftsstellenbeaintin: 	 Der Vorsitzende: 

E. Gärgmaier 	 F. Antony 
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