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Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europédischen Patentamts vom

10. Dezember 1991, mit der die europiische
Patentanmeldung Nr..87118713.4 aufgrund des
Artikels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden
ist.
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Sachverhalt und Antréage

IT.

3247.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung 2.1.02.012 des Europaischen Patentamtes
vom 10. Dezember 1991, mit der die am 17. Dezember 1987
eingereichte Patentanmeldung Nr. 87 118 713.4
(Verdffentlichungsnummer 0 274 098) zuruckgewiesen wurde.

Der angefochtenen Entscheidung lag ein Satz mit 6, am
16. Oktober 1991 eingereichten Patentanspruchen zugrunde,
dessen unabhangiger Anspruch 1 auf die Gewinnung eines
teilchenférmigen Polykondensates aus seiner Lésung und
dessen unabhangiger Anspruch 6 auf die so gewonnenen eine
Schaumstruktur aufweisenden offenzelligen Teilchen mit
einer mittleren Teilchengréffe von 0,1 bis 10 mm bei enger
Groftenverteilung gerichtet waren. Anspruche 2 bis 5 waren

von Anspruch 1 abhangige Anspriche.

Die Entscheidung wurde damit begrundet, daR weder das
Verfahren, noch die Produkte auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhten.

i) Der Gegenstand des Stoffanspruchs 6 unterscheidet
sich zwar durch die Angabe der Teilchengréfe vom
Stand der Technik, der geltend gemachte Effekt,
die Teilchen lieRen sich leichter reinigen und
seien daher fur die weitere Verarbeitung
geeigneter, sei jedoch nicht hinreichend belegt
und misse daher bei der Formulierung der zu

lésenden Aufgabe aufer Betracht bleiben.

Gehe man von der DE-A-2 403 660 (1) als
nachstkommendem Stand der Technik aus, so lage der
Anmeldung die Aufgabe zugrunde, weitere Teilchen
eines Polyvkondensates herzustellen, die sich durch

ihre Gréfle vom Stand der Technik unterschieden.
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Diese Aufgabe werde zwar glaubhaft gelost, die
angegebene Lésung liege jedoch im handwerklichen
Kénnen des Fachmannes, womit es dem Gegenstand des

Anspruchs 6 an erfinderischer Tatigkeit mangele.

ii) Die durch den Verfahrensanspruch 1 glaubhaft
geldste Aufgabe kénne darin gesehen werden, grofRe
Polymerteilchen bei enger Teilchengréfenverteilung

herzustellen.

Da es aus (1) jedoch bereits bekannt gewesen sei,
daff die mittlere KorngrdéRe der Polymerteilchen
"von der Konzentration, der Viskositat und der
Temperatur der Polymerldsung sowie vom Spritzdruck
und dem Dusenqguerschnitt" abhénge, habe es
nahege;egen, die gewunschte Teilchengroéfle durch

z. B. den Kapillardurchmesser und den Durchsatz so
einzustellen, dafR die gewilnschte Teilchengroéfe

erhalten werde.

Auch der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1
weise deshalb nicht die zur Patentféhigkeit

erforderliche erfinderische Tatigkeit auf.

Mit der am 21. Januar 1992 unter gleichzeitiger Bezahlung
der vorgeschriebenen Gebuhr eingelegten Beschwerde und in
der am 11. April 1992 eingegangenen Beschwerdebegriundung
bestreitet die Beschwerdefuhrerin die in der
angefochtenen Entscheidung gegebene Begrundung und legt
gleichzeitig-einen neuen Satz von 4 Patentanspruchen vor,
dessen Anspruch 1 durch die in der mindlichen Verhandlung

vorgelegte korrigierte Fassung ersetzt wurde.
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‘Die geltenden unabhingigen Anspruche 1 und 4 haben
folgenden Wortlaut: '

"i. Verfahren zur Gewinnung eines teilchenférmigen

Polykondensates von Diolen der allgemeinen Formel

HO—@ [x @:,l OH I

m

oder deren kernsubstituierten C,-C,-Alkyl-, C,-Ci-Alkoxy-,
Aryl-, Cyano-, Cl- oder F-Derivaten, mit

Dihalogenverbindungen der allgemeine Formel II

.oder deren kernsubstituierten C,-C4-Alkyl-,

C,-Cg-Alkoxy-, Aryl-, Chlor- oder Fluorderivaten, wobei
bedeutet

x und Z: eine chemische Bindung, —o— ,—Ss—, _::s_ ,
o) R! 4
I l
—C— odez —cl:— .
Yl und ¥2: Cl oder F, R?
I I
Q und W: —C— oder —S—
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Rl und R2: Wasserstoff, Alkylgruppen mit 1 bis'6 C-
Atomen, Alkoxygruppen mit 1 bis 6 C-Atomen oder
Arylgruppen oder deren halogenierte Derivate, und k, m
und q den Wert 0 oder 1 haben, durch Einbringen seiner
Lésung in Form diskreter Tropfen in ein Fallungsbad,
Extraktion_der gefallten Teilchen zur Eptfernung von
Verunreinigungen dnd-Trocknen,:dadurch gekennzeichnet,
dai

a) man die Loésung de; Polykondensates durch eine
Duise, im wesentlichen bestehend aus einer Vielzahl
parallel geschalteter Kapillaren
(Kapillérdﬁsenplatté) fordert, wobei

a,) .eine entsprechende Anzahl von Flﬁssigkeitéstrahlen

gebildet werden,

a,) . der Druck der Lésung vor Eintritt in die
Kapillaren 0,1 bis 8 bar betréagt,

a,;) ; 'die-Kapillaren einen Durchmesser von jeweils 0,1

bis 2.0 mm aufweisen und

a,) der Durchsatz je Kapillare 10 bis 3000 g/h betragt
und.
b) ein Straﬁlenzerfall der Flussigkeitsstrahlen im

Tropfen dadurch eintritt, daf die Wegstrecke
zwischen Austritt aus der Dise und Eintritt in ein
Fallungsbad 0,5 bis 2 m betragt, '

e} 70 % der aus-den Tropfen durch Fallung gebildeten
Teilchen einen Durchmesser im Bereich von = 10 %

um den Mittelwert aufweisen,
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d) die Teilchen eine mittlere Teilchengréffe im

Bereich von 0,1 bis 10 mm aufweisen und

e) man die aus den Tropfen durch Fallung gebildeten
Teilchen in an sich bekannter Weise vom

Losungsmittel befreit und trocknet.®

"4, Offenzellige, eine Schaumstruktur aufweisende
Teilchen, die eine mittlere Teilchengréffe von 0,1 bis

10 mm aufweisen, wobei mindestens 70 % der Teilchen einen
Durchmesser im Bereich von + 10 % um den Mittelwert
aufweisen, erhaltlich durch das Verfahren gemafi einem der

Anspruche 1 bis 3."

In der Beschwerdebegrundung, in ihrer Antwort auf die
gemafl Artikel 11, Absatz 2 der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern ergangenen Mitteilung der Kammer sowie
der am 13. September 1994 abgehaltenen mundlichen
Verhandlung macht die Beschwerdefuihrerin geltend, Aufgabe
des nachgesuchten Patentes sei es, Teilchen mit der. im
Anspruch 4 angegebenen Teilchengréfe sowie der dort
angegebenen Teilchengréfenverteilung zur Verfugung zu
stellen, die gleichzeitig eine offenzellige
Schaumstruktur aufwiesen. Diese gemdf den Beispielen der
Patentanmeldung erhaltenen Teilchen seien besser wasch-

und konfektionierbar.

Dokument- (1) betreffe Teilchen mit einer ganz anderen
Teilchengréfe und einer anderen Teilchengréfenverteilung
und enthalte folglich auch keine Anregung, derartige
Teilchen zur Verfigung zu stellen. (1) vermittle vielmehr
die Lehre, zur besseren Reinigung bzw. Waschbarkeit
kleine Teilchen zur Verfugung zu stellen. Auch die
gutachtlich genannte Literaturstelle Zogg, Einfuhrung in
die Mechanische Verfahrenstechnik, 2. Auflage 1987,

B.G. Teubner Stuttgart enthalte keinen derartigen

Hinweis.
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Auch werde das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren durch
die genannte Literatur nicht nahegelegt. Ebensowenig sei
aus dem Stand der Technik herleitbar, daf eine
Kombination von Druck, Kapillardurchmesser und -durchsatz
zusammen mit der Wegstrecke zwischen Dusenaustritt und

Fadllbad Produkte mit den genannten Eigenschaften ergebe.

Als weiteres Indiz fur erfinderische Tatigkeit kénne auch
der Zeitraum zwischen der Verdffentlichung von (1) und
dem Anmeldetag des nachgesuchten Patentes angesehen

werden.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit
den am 11. April 1992 eingegangenen, in der mandlichen

Verhandlung korrigierten Anspruchen 1 bis 4 zu erteilen.

Hilfsweise beantragt sie ein Patent auf der Basis der

Anspriche 1 bis 3 zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

3247.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Die geltenden Anspruche erfullen die Voraussetzungen der
Artikel 84 und 123 (2) EPU. Gegeniber dem Wortlaut des
zurﬁckgewiesénen Anspruchs 1 unterscheidet sich die
geltende Fassung durch die zusatzlichen Verfahrens-
maffnahmen a,), b), c) und d); diese Merkmale befinden
sich auf Seite 7, Zeile 22 und Zeile 50; Seite 8,

Zeile 30 bzw. Zeile 28 der eingereichten Anmeldung.
Anspruche 2 bis 4 entsprechen den fruheren Anspruchen 4
bis 6.
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Die Neuheit wurde von der Prufungsabteilung nicht

beanstandet, und die Kammer sieht keine Veranlassung von

dieser Beurteilung abzuweichen.

Gegenstand des nachgesuchten Patentes sind offenzellige,
eine Schaumstruktur aufweisende Teilchen mit einer
definierten Teilchengréffe und einer definierten
Teilchengréofenverteilung, die durch Einbringung einer
Lésung von z. B. einem Polyethersulfon in Form von
mittels einer Duse erzeugten diskreten Tropfen in ein

Fallungsbad erzeugt wurden.

Aus Dokument (1) ist ein gleichartiges Verfahren zum
Isolieren pulverférmiger aromatischer Polymeren, unter
anderem Polyethersulfonen bekannt, gemaf dem eine Lésung
der Polymeren durch eine Duse unter Druck auf die
Oberflache eines bewegten Fallungsmediums verspruht wird
(Anspruch 1). Die so erhaltenen Pulver weisen eine enge
KorngréfRenverteilung, wobei die mittlere KorngréfRe im
Bereich von 10 bis 300 nm variieren kann, sowie eine
grofte spezifische Oberflédche auf. Durch
Zurverfligungstellung dieser Pulver wird die bisher
notwendige Anzahl der Waschoperationen auf ein
wirtschaftlich vertretbares Maf zuriuckgefiuhrt (Seite 2,
Absatz 4; Seite 8, Absatz 1).

Die Patentanmeldung stellt sich, wie aus der Beschreibung
und den Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin hervorgeht,
die Aufgabe, besser zu reinigende bzw. besser waschbare

Pulver, die besser konfektionierbar sind, herzustellen.

Diese Aufgabe soll durch Zurverfligungstellung von
grdoReren Teilchen mit einer engen Teilchengréfien-
verteilung (0,1 bis 10 mm, wobei 70 % der Teilchen im
Bereich von + 10 % um diesen Mittelwert liegen) bzw. ein

Verfahren zu deren Herstellung geldst werden.
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Die Kammer hat keinen Grund daran zu zweifeln, daf diese
gréfferen Teilchen eine bessere Konfektionierbarkeit als
die bekannten kleineren Teilchen aufweisen. Sie sieht es
jédoch nicht als glaubhaft an, daf® die beanspruchten
Teilchen auch eine bessere Waschbarkeit aufweisen. Diese
Teilaufgabe erscheint aus den nachfolgenden Gruinden nicht
glaubhaft geldst und mufz daher bei der Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit auffer Betracht bleiben.

In den Entscheidungsgriunden fuhrte die Prufungsabteilung
u. a. aus, daR die Angabe "offenzellige Schaumstruktur®
nicht als Unter;cheidungsmerkmal zum Stand der Technik
gelten kénne, da in (1), Seite 8, Zeilen 11 bis 12
bereits (einzelne) Kdérner mit grofRer spezifischer
Oberflache beschrieben wiurden. In den daran
anschlieffenden Zeilen 13 und 14 wird darauf hingewiesen,
daR hierdurch nachfolgende Wasch- und Trocknunésprozesse,
vor allem die extraktive Entfernung von Restldsungs-
mitteln und Salzen, sehr erleichtert werden. Daf die
beanspruchten Teilchen diese Eigenschaften verbessern,
wurde von der Patentanmelderin im Prufungsverfahren trotz
Aufforderung der Prufungsabteilung und im Beschwerde-
verfahren weder nachgewiésen noch auf andere Weise
glaubhaft gemacht, weshalb die Kammer keine Veranlassung
sieht, von der Beurteilung der Prufungsabteilung

abzuweichen.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist deshalb
zu prufen, ob die in den Ansprichen 1 und 4 angegebene
Lésung'der Aufgabe "besser konfektionierbar" auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.

Dokument (1) enthalt, wie oben bereits erwahnt, Hinweise
auf die Waschbarkeit, es enthéalt jedoch keinerlei
Hinweise auf die Konfektionierbarkeit. Durch dieses
Dokument alleine kann die geltend gemachte Erfindung

somit auch nicht nahegelegt werden.
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Andere Dokumente, die einen eindeutigen Zusammenhang
zwischen Teilchengréfe, sowie TeilchengréfRenverteilung
und Konfektionierbarkeit aufzeigen, befinden sich nicht
im Verfahren. Es bleibt daher zu prufen, ob der hier
angesprochene Fachmann aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens davon ausgehen muBte, daf um etwa zwei
Zehnerpotenzen gréfere Teilchen mit enger Teilchen-

groflenverteilung die gewunschte Eigenschaft aufweisen.

Bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Lésung dieser
Aufgabe ging die Kammer, wie auch die Prufungsabteilung
und auch die Anmelderin bzw. Beschwerdefthrerin davon
aus, daR die béanspruchten Teilchen besser
konfektionierbar seien, obwohl hierfiur keine Beweismittel
vorgelegt wurden. Diese Beurteilung ging von der Annahme
aus, fur einen Fachmann sei es klar, daR diese Teilchen
die gewunschte Eigenschaft besaRen. Hieraus folgt aber
auch im Umkehrschluf, daf es fur denselben Fachmann
nahelag, die Aufgabe durch Zurverfigungstellung der im
Anspruch 4 genannten Teilchen zu lésen. Er mufRte hierzu

nicht erfinderisch tatig werden.

Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verfahren zur
Herstellung derartiger Teilchen. Da die Teilchen selbst
nicht patentfdhig sind, kann ein Patent auf ein Verfahren
zu ihrer Herstellung nur dann patentierbar sein, wenn die
Verfahrensmafnahmen selbst auf erfinderischer Tatigkeit

beruhen.

Dokument (1) enthalt aufgrund seiner andersartigen
Aufgabenstellung keinerlei Hinweise auf die zur Erzielung
der gewlinschten Teilcheneigenschaften des Verfahrens-
produktes erforderlichen Anderungen der aus (1) bekannten
Verfahrensparameter somit bleibt zu prifen, ob fur den
Fachmann die im Anspruch 1 gegebene Lo6sung aus anderen

Grunden nahelag.
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Dem Fachmann war bekannt, daff sich der Durchmesser eines
Tropfens aus dem Durchmesser der Kapillare, der Dichte
der Flussigkeit und der Oberflachenspannung berechnen
laRt, wenn man eine Flussigkeit langsam, d. h. im
wesentlichen druckfrei, aus einer Kapillare fliefen lafRkt
(vgl. gutachtlich Einfuhrung in die Mechanische
Verfahrenstechnik von M. Zogg, 2. Auflage 1987,

B.G. Teubner Stuttgart, Seite 84 unter 3.4.1.1). Aufgrund
dieser Gesetzmafigkeit sind derartige Tropfen auch
gleichm&fRig. Bei entsprechender Kombination der im
Anspruch 1 angegebenen Mafnahmen a,), a;) und a,) tritt
ein dem reinen Abtropfen ahnlicher Zustand ein, was zur
logischen Folge hat, daf? auch die in MafRnahme b)
angegebene Wegstrecke nur gering sein muffd (vgl. hierzu
auch Seite 7, Zeilen 48 bis 52 der Streitanmeldung). Dem
Fachmann war auch klar, daf? die Tropfenbildung bei
Erhéhung der Strahlgeschwindigkeit nicht mehr streng der
vorgenannten Gesetzmafigkeit folgen wurde. In Anbetracht
dieser Tatsache oblag es ihm nur noch, die Verfahrens-
parameter a,), a,), a,;) und b) so auszuwdhlen, dafR die in
c) und d) angegebenen Teilchen erhalten werden. Eine

erfinderische Tatigkeit war hierzu nicht erforderlich.

Das von der Beschwerdefuhrerin in ihrem Schriftsatz
vorgetragene Argument, bei dem als:Nachweis far
allgemeines Fachwissen gutachtlich erwdhnten Dokument
handelt es sich um eine unzulassige Bezugnahme auf ein
nachveréffentlichtes Dokument, wurde nicht weiter '
verfolgt, nachdem die Kammer darauf hingewiesen hatte,
daff die als Quellen genannten Literaturstellen

ausnahmslos vorverdéffentlicht waren.

Die Kammer folgt auch der Argumentation der
Beschwerdefihrerin nicht, daf sich aus dem Zeitraum
zwischen der Verdffentlichung von Dokument (1)

(8. August 1974) und der Einreichung der Anmeldung
(24. Dezember 1986) ein lang anhaltendes Bedurfnis als
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Indiz fuar erfinderische Tatigkeit ergebe. Dagegen spricht
u. a., daf das jetzt beanspruchte Verfahren aufgrund
seiner verfahrensdékonomischen Daten Nachteile aufweist,
die bei der Herstellung von Produkten mit der
beanspruchten Teilchengréfie und deren Verteilung
billigend in Kauf zu nehmen sind. Wie vorstehend bereits
erldutert, war dem Fachmann klar, wie sich die
Eigenschaft "Konfektionierbarkeit" bei Erhéhung der
Teilchengroéoffe a&ndern wirde, so daf ein derartiges Produkt
ausgehend vom genannte Stand der Technik ohne
erfinderische Tatigkeit bei Bedarf zur Verfiugung gestellt

werden konnte.

Somit weist weder der Gegenstand des Anspruchs 1 noch der
des Anspruchs 4 die zur Patentfahigkeit erforderliche

erfinderische Tatigkeit auf.

Bei Nichtgewdhrbarkeit des Verfahrensanspruchs 1 sind die
abhéngigen Anspruche 2 und 3, die vorteilhafte
Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1

betreffen, ebenfalls nicht gewahrbar.

Aus diesen Grunden konnte weder dem Haupt- noch dem

Hilfsantrag stattgegeben werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriuckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Genaedo

C. Gérardin

e W\
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