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Sachverhalt und Antrédge
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Die vorliegende am 11. Oktober 1993 eingegangene
Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung vom 13. September 1993, mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 89 109 211.6, angemeldet
am 23. Mai 1989 unter Beanspruchung einer DE-Prioritat
vom 4. Juni 1988 und verdffentlicht unter der

Nr. 345 522, zuruckgewiesen wurde.

Gleichzeitig mit der Einlegung der Beschwerde wurde die
Beschwerdegebuhr entrichtet; die schriftliche
Beschwerdebegrindung ist am 12. Januar 1994 eingegangen.
Die angefochtene Entscheidung bezieht sich auf folgende
Anspruchsfassungen (I) fur die Vertragsstaaten DE, FR,

GB, NL, IT und (II) fuar den Vertragsstaat ES:

Fassung (I): Anspruch 1 vom 12. November 1992 und
anspruche 2 bis 11 vom 23. April 1991;

Fassung (II): Anspruch 1 vom 12. November 1992 und
Anspruche 2 bis 10 vom 23. April 1991.

anspruch 1 der Fassung (I) lautete wie folgt:
"Thermoplastische Formmassen, bestehend aus
A) 50 bis 96,5 Gew.-Teilen eines oder mehrerer

thermoplastischer, halogenfreier, aromatischer

Polycarbonate auf Basis der Diphenole der Formel (II)

H OH
A—@ (I1)
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worin A eine Einfachbindung, C,-C;-Alkylen, C,-C.-
Alkyliden, C¢-C.-Cycloalkyliden, -S- oder -SO,- ist,

3,5 bis 25 Gew.-Teilen eines oder mehrerer

halogenfreier Pfropfpolymerisate aus

B.1) 5 bis 90 Gew.-Teilen, bezogen auf B), einer

Mischung aus

B.1.1) 50 bis 95 Gew.-% Styrol, a-Methylstyrol,
kernsubstituliertem Styrol, Methylmethacrylat

oder Mischungen daraus und

B.1.2) 50 bis 5 Gew.-% (Meth-)Acrylnitril,
Methylmethacrylat, n-Butylacryvlat,
t-Butvl (meth)acryvlat oder Mischungen darzus,

auf

B.2) 95 bis 10 Gew.-Teilen, bezogen auf B), eines
Dien-Kautschuks, eines Kautschuks aus
Ethylen, Propylen und einem unkonjugierten
Dien oder eines Silikonkautschuks mit einer

Glastemperatur T, < 10 °C, und

0 bis 40 Gew.-Teilen eines halogenfreien,

thermoplastischen Copolymerisats aus

c.1) 50 bis 95 Gew.-% Styrol, o-Methylstyrol,
kernsubstituiertem Styrol, Methylmethacrylat

oder Mischungen daraus,

C.2) 50 bis 5 Gew.-% (Meth)Acrylnitril,
Methylmethacrylat oder Mischungen daraus,

wobei die Summe der Gew.-Teile aus A) + B) +
gegebenenfalls C) jeweils 100 Gew.-Teile ergeben

soll, und
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D) 1 bis 20 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile aus
A) + B) + gegebenenfalls C), einer halogenfreien

Fhospnorverbindung der rormel (I}

Rl-o-rl>-o-R2 (1)

Qg

worin R,, R, und R, unabhaéngig voneinander C,-Cy-Alkyl
oder gegebenenfalls alkylsubstituiertes Cy-C,-Arvl

sind und "n" fur 0 oder 1 steht und

E) 0,05 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile
aus A) + B) + gegebenenfalls C), eines
Tetrafluorethylenpolymerisates mit mittleren
Teilchengrofen von 0,05 bis 1.000 um, einer Dichte
von 1,2 bis 2,3 g/cm’ und einem Fluorgehalt von 65

bis 76 Gew.-%."

Anspruch 1 der Fassung (II) war auf ein Verfahren zur
Herstellung von thermoplastischen, gemaf Anspruch 1 der

Fassung (I) spezifizierten Formmassen gerichtet.

Die Anspruche 2 bis 10 beider Fassungen waren vom
jeweiligen Anspruch 1 abhéangig, der unabhéngige
Anspruch 11 der Fassung (I) bezog sich auf ein Verifahren

zur Herstellung der Formmassen gemi&fl Anspruch 1.

In der angefochtenen Entscheidung wurde die Neuheit des
Gegenstandes von Anspruch 1 (zwischen den beiden
Fassungen wurde nicht unterschieden) anerkannt, aber
festgestellt, daR er gegeniber den Entgegenhaltungen

........
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D6: DE-A-3 523 314 und
D7: DE-A-3 629 546

nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe, weil es
naheliegend gewesen sei, die Kerbschlagzédhigkeit der
dort offenbarten Polycarbonat-Formmassen durch eine
Erhéhung der Menge des Schlagzahmodifizierers zu

verbessern.

Eine von der Anmelderin behauptete Verbesserung der
Spannungsriffbestandigkeit und Flieffnahtfestigkeit,
erreichbar durch die anmeldungsgemdffe Zugabe einer
Pfropfpolymerisatkomponente zu den sonst gleichen

Formmassen gemdfs den Entgegenhaltungen

D3: EP-A-261 382 und
D4: EP-A-207 359,

wurde von der Einspruchsabteilung fur die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit fur irrelevant gehalten,
weil D3 und D4 nicht den néchstliegenden Stand der

Technik repréasentierten.
Ginge man alternativ von der Entgegenhaltung
D2: EP-A-174 493

als nachstliegendem Stand der Technik aus, so ware auch
die Lésung der dieser Offenbarung gegentber bestehenden

Aufgabe, namlich die Bereitstellung halogenfreier

‘Polycarbonat-Formmassen, durch den Zusatz eines an sich

bekannten Pfropfpolymerisats naheliegend gewesen, weil
aus D3, D4 und D6 bekannt gewesen sei, dafl solche
Formmassen auch mit halogenfreien, anmeldungsgemafiien
Verbindungen flammwidrig gemacht werden kénnten und im
Ubrigen Belege fur die weiters behaupteten Effekte einer
verbesserten Spannungsrifbestandigkeit und Fliefinaht-

festigkeit nicht erbracht worden seien.
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Die Einspruchsabteilung verneinte auch das Vorliegen
eines Vorurteils gegenuber dem Verzicht auf halogen-
haltige Flammschutzmittel in Polycarbonat-Formmassen,
die mehr als 3 Gew.-% Pfropfpolymerisat, der héchsten in
D6 offenbarten Menge, aufwiesen. Es musse davon
ausgegangen werden, daR eine Vergroferung der Menge an
Pfropfpolymerisat zu Lasten der Menge an Copolymerisat
bei, wie gemaf D2 und D6, gleicher Gesamtmenge an
Schlagzahmodifizierer keinen Einflufl auf die Flamm-
widrigkeit der Formmassen habe. Entsprechend sei es
nicht glaubhaft, daR der Fachmann hatte annehmen mussen,
daf ein Beibehalten der guten Flammwidrigkeit der
Formmassen gemafl D6 bei einer Erhdéhung der Menge an
Pfropfpolymerisat nur mit halogenhaltigen Flammschutz-

mitteln, wie gemaf D2, mdéglich sei.

Mit der Beschwerdebegrundung legte die Beschwerde-
fuohrerin neue Anspruchsfassungen 2) (10 Anspruche)
und B) (9 Anspruche) vor, deren jeweilige Anspruche 1

sich von denen der Fassungen (I) und (II) unterscheiden

durch

a) eine Anderung des Mengenbereichs und eine geénderte

Charakterisierung der Polycarbonate A) sowie

b) eine Anderung des Mengenbereichs der

Pfropfpolymerisate B).

Die die Anderungen enthaltende Passage des Anspruchs 1

beider Fassungen lautet:

"A) 60 bis 96 Gew.-Teilen eines oder mehrerer
thermoplastischer, halogenfreier, aromatischer

Polycarbonate aus Diphenolen der Formel (II)
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H OH

worin A eine Einfachbindung, C,-C;-Alkylen, C,-Cg-
Alkyliden, C,-C,-Cycloalkyliden, -S- oder -S50,- 1st,

B) 4 bis 15 Gew.-Teilen eines oder mehrerer
halogenfreier Pfropfpolymerisate aus .....
Im ubrigen entsprechen die Anspriche beider Fassungen A
und B) denen der Fassungen (I) und (II) mit der
Ausnahme, daff in letzteren die Anspruche 2 jeweils
ersatzlos gestrichen und die folgenden Anspruche

entsprechend umnumeriert wurden.

Im folgenden werden die Anspruche der Fassungen 2) und

93]

B) durch ein der Anspruchsnummer nachgestelltes A cder

gekennzeichnet.

Die sachlichen Argumente der Beschwerdefuhrerin kénnen

wie folgt zusammengefaft werden:

1. Der geanderte Wortlaut "aus Diphenolen” in der
Definition der Komponente A) schliefe siloxanhaltige

Polycarbonate, wie sie in D3 und D7 offenbart sind,

aus.

2. Gegenuber D4 (und auch D3) sei durch die erneut
vorgelegten, bereits mit Schriftsatz vom
7. Februar 1992 eingereichten Vergleichsversuche
(Anlage 2 der Beschwerdebegrundung) eine deutliche
bessere FlieRnahtfestigkeit und SpannungsrifR-

bestandigkeit der erfindungsgemdssen Formmassen

belegt.
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3. Die in der angefochtenen Entscheidung erstmals
vorgebrachte Meinung der Prufungsabteilung, daf es
unerheblich fur das Brandverhalten sei, wenn man in
Polycarbonat-Formmassen gemafs D2 einen Teil des SAN
(Styrol-Acrylnitril)-Copolymerisats durch ABS
(Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Pfropfpolymerisat
ersetze, sei durch neu vorgelegte Versuchsergebnisse
(Anlage 3 der Beschwerdebegrundung) widerlegt,
wonach ein vélliger Ersatz von SAN durch ABS in
sonst identischen Polycarbonat-Formmassen zu einer
Verschlechterung im Ergebnis der Brandprufung nach
UL 94 V (von "V-0" zu "Nicht bestanden") fuhre.
Entsprechend sei die Verneinung der Existenz des von
der Beschwerdefuhrerin aus D2 und D6 abgeleiteten
Vorurteils gegen den Verzicht auf halogenhaltige
Flammschutzmittel in Polycarbonat-Formmassen mit
hohem Pfropfpolymerisatanteil unrichtig, unsachlich

und rein subjektiv.

4. Der Gegenstand der Anspruche sei daher nicht

nahegelegt.

5. Die Tatsache, daR die im vorstehenden Punkt 3.
diskutierte Frage der Existenz des behaupteten
Vorurteils mit einem erstmals in der angefochtenen
Entscheidung angefuhrten, diese maf3geblich
begrundenden Argument verneint wurde, stelle eine
Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehdrs nach
Artikel 113 (1) EPU und somit einen wesentlichen

Verfahrensmangel dar.

Zur Klarung einer fuar die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit gegenuber der Entgegenhaltung Dé wichtigen
Sachfrage erlieR Berichterstatter der Kammer am

13. August 1996 einen Bescheid gemé&fl Artikel 110 (2)
EPU. In Reaktion darauf legte die Beschwerdefuhrerin mit
Schriftsatz vom 29. November 1996 das Ergebnis neuer

Vergleichsversuche zur Frage der gegenseitigen
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Abhangigkeit der Eigenschaften Schlagzahigkeit und

Fliefnahtfestigkeit von Polycarbonat-Formmassen vor.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte,

1)

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent auf der Basis der am 12. November 19892
eingereichten Anspruchsfassungen A) und B) zu

erteilen,

1i) die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wegen eines

wesentlichen Verfahrensmangels und

iii) hilfsweise die Durchfihrung einer mindlichen

Verhandlung.

Entscheidungsgrinde

1071.D

Die Beschwerde ist zuldssig.
Artikel 123 (2) EPU

Beide Anspruchsfassungen A) und B) stitzen sich auf
die Erstunterlagen und entsprechen somit der Bedingung
des Artikels 123 (2) EPU.

Die Merkmale der jeweiligen Anspruiuche 1 finden ihrer
Basis in folgenden Stellen der Erstunterlagen:

Anspruche 1 und 2 (Mengenbereiche der Komponenten A)

und B)), Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 5
(Formel (II)), Seite 17, Zeilen 23 bis 29 (Komponente
B.2)).



4.1.1

1071.D

_ 9 - T 0146/94

Far die weiteren Anspriche beider Fassungen gilt
folgendes: die abhangigen Anspriche 2 bis 4 und 7 bis
9 entsprechen, in dieser Reihenfolge, den Anspruchen 3
bis 5 und 6 bis 8 der Erstunterlagen. Die Anspruche 5
stutzen sich auf Seite 17, Zeile 29 und die

Anspruche 6 auf Seite 16, Zeilen 32 bis 34 der

Erstunterlagen.

Anspruch 10A stutzt sich auf die Anspruche 9 und 10

der Erstunterlagen.

Neuhelt

Wie sich im Detail aus der folgenden Diskussion des
Standes der Technik im Zusammenhang mit der
Beurteilung des Vorliegens einer erfinderischen
Tatigkeit ergibt (siehe insbesondere Punkte 4.1.1 und
4.5.3.1 bis 4.5.3.3), sind keiner der zitierten
Entgegenhaltungen alle Merkmale der unabhangigen
Anspruche der vorliegenden Anmeldung zu entnehmen. Die
Gegenstande dieser Anspruche sind daher gegenuber

diesem Stand der Technik neu.
Erfinderische Tatigkeit
Nachster Stand der Technik

Die in der Entgegenhaltung D6 offenbarten Formmassen

stellen den nachsten Stand der Technik dar.

D6 offenbart schlagzédhe, flammwidrige Formmassen
(siehe Anspruch 1; Seite 2, Zeile 63 bis Seite 3,

Zeile 27), die bestehen aus:

A: 60 bis 90 Gew.-% halogenfreiem aromatischem

Polycarbonat,
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B: 10 bis 40 Gew.-% halogenfreiem Copolymerisat aus

- 50 bis 95 Gew.-% Styrol, a-Methylstyrol,
kernsubstituiertem Styrol oder Mischungen

daraus und
- 5 bis 50 Gew.-% (Meth)-Acrylnitril,

C: 10 bis 20 Gew.-Teilen (bezogen auf
100 Gewichtsteile A + B) einer halogenfreien
Phosphorverbindung, definiert wie in Anspruch 1A

der vorliegenden Anmeldung,

D: 0,05 bis 2 Gew.-Teilen (bezogen auf 100 Gewichts-
teile A + B) Tetrafluorethylenpolymerisat, mit
einer mittleren Teilchengrdéfe von 0,05 bis 20 pm

und einer Dichte von 1,2 bis 1,9 g/cm’,

wobei die Komponente D in Form einer koagulierten

Mischung ihrer Emulsion mit einer Emulsion von

E: 0,1 bis 3 Gew.-Teilen (bezogen auf
100 Gewichtsteile A + B) Pfropfpolymerisat, das
dhnlich wie gem&R Anspruch 1A der vorliegenden

Anmeldung definiert ist, elngesetzt wird.

Gemafs D6, Seite 4, Zeilen 60 bis 61 kann das
Tetrafluorethylenpolymerisat D, wie gemaf vorliegendem
Anspruch 1A, Fluorgehalte von 65 bis 76 Gew.-%
enthalten. Unter den gemaf D6 fur das Pfropfpoly-
merisat E geeigneten Kautschuken sind auf Seite 5,
Zeilen 40 bis 42 Dien- und EPDM-Kautschuke genannt,
die gemafR vorliegendem Anspruch 1A ebenfalls

vorgesehen sind.

Der einzige Unterschied zwischen den Formmassen gemafs
D6 und denen gemafl dem Gegenstand des vorliegenden

anspruchs 1A liegt somit in der gemaf3 D6 geringeren



1071.D

- 11 - T 0146/94

Menge von héchstens 3 Gew.-Teilen Pfropfpolymerisat
(bezogen auf 100 Gew.-Teile der Summe von

Polycarbonat A und SAN-Copolymerisat B) gegenuber dem
anmeldungsgemaf beanspruchten Bereich von 4 bis

25 Gew.-Teilen (bezogen auf 100 Gew.-Teile der Summe
aus Polycarbonat A, Pfropfpolymerisat B und, falls
vorhanden, SAN-Copolymerisat C). Bei diesem Vergleich
ist noch zu berucksichtigen, daff die Menge von maximal
3 Gew.-Teilen Pfropfpolymerisat gemdfs D6 einer
zahlenmaRig geringfugig unter 3 Gew.-Teilen liegenden
Pfropfpolymerisatmenge entspricht, wenn letztere, wie
gema? vorliegendem Anspruch 1A, auf 100 Gew.-Teile der
Summe aus Polycarbonat, Copolymerisat und Pfropfpoly-

merisat bezogen wird.
2ufgabe gemdfs Erstunterlagen

Laut Seite 1, Zeilen 15 bis 17 der Erstunterlagen hat
die beanspruchte Erfindung schlagzéhe, flammwidrige,
thermoplastische Polycarbonat-Formmassen zum
Gegenstand, deren technischer Vorteil gemafl Seite 14,
Zeilen 20 bis 25 "in der &auferst vorteilhaften
Kombination von Zahigkeit, Spannungsrifbestéandigkeit
und Flammwidrigkeit begrtndet [(liegt], wobei letztere
ohne Halogen- (Br-, Cl-) und Metallverbindungen

erreicht wird."

Bezuglich der Entgegenhaltung D6 beklagen die
Erstunterlagen auf Seite 8, letzter Absatz eine fur
einige Anwendungen noch nicht ausreichende Z&higkeit,
FlieRnahtfestigkeit und Spannungsrifbestéandigkeit.

Eigenschaftsvergleich der Formmassen gemadfs Anspruch 12

und gemafl D6
Als 2Anlage 2 der Beschwerdebegrundung legte die

Beschwerdefihrerin erneut einen schon dem Schriftsatz

vom 7. Februar 1992 angeschlossenen Versuchsbericht
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vor, in dem sie Angaben zur Fliefnahtfestigkeit (und
zum SpannungsriBverhalten) von zweil "erfindungs-
gemafen" Formmassen (Beispiele 3 und 4) und zwei
Vergleichs-Formmassen (Beispiele 1 und 2, gemidf D4
bzw. D3) macht. Diese Daten zeigen, daf die Fliefnaht-
festigkeit verbessert wird, wenn in sonst identischen
Formmassen und bei gleicher Gesamtmenge SAN-Copoly-

merisat plus ABS-Pfropfpolymerisat

1) SAN-Copolymerisat teilweise durch ABS-
Pfropfpolymerisat ersetzt wird (vgl.
(Vergleichs)Beispiel 1 mit den
"erfindungsgemaffien" Beispielen 3 und 4), bzw.

wenr

ii) die Menge des SAN-Copolymerisat ersetzenden ABS-
Pfropfpolymerisats erhoht wird (vgl. die
"erfindungsgemaffen" Beispiele 3 und 4 mit 4 bzw.
10 Gew.-Teilen ABS-Pfropfpolymerisat) .

Im vorletzten Absatz des Punktes 4 der Entscheidungs-
grunde stellte die Prufungsabteilung fest, daf diese
Versuche, da sie nur einen Vergleich mit den
Entgegenhaltungen D3 und D4 béten, keinen Effekt
gegenuber dem nachstliegenden Stand der Technik (i.e.
D6 bzw. D7) zeigten. Deshalb, folgerte die
Entscheidung, fehle den Formmassen gemaf Anspruch 1

eine erfinderische Tatigkeit.

Die Kammer kann sich dieser Interpretation des
Versuchsberichts nicht anschliefen. Zwar 1ist ein
Vergleich des (Vergleichs)Beispiels 1 mit den
"erfindungsgemafen" Beispielen 3 und 4 wegen des
volligen Fehlens eines Pfropfpolymerisats im
(Vergleichs)Beispiel 1 im Hinblick auf die Formmassen
gema D6, die Pfropfpolymerisat enthalten, nicht
aussagekraftig bezuglich der Frage des Einflusses

einer Erhohung der Menge an Pfropfpolymerisat, aber
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genau zu dieser bedeutsamen Frage gibt ein Vergleich
der beiden "erfindungsgemafen" Beispiele 3 und 4
Auskunft. Letzterem kann namlich ohne weiteres
entnommen werden, daf eine Erhéhung der Menge an ABS-
Pfropfpolymerisat von 4 auf 10 Gew.-Teile zu einer
erheblichen Verbesserung der Fliefnahtfestigkeit von
6,9 auf 12,4 kJ/m’ fuhrt.

Zwar liegt die Menge an ABS-Pfroppolymerisat gemafs dem
verfindungsgemaRen" Beispiel 3 des genannten Versuchs-
berichts mit 4 Gew.-Teilen uber der Héchstmenge von

3 Gew.-Teilen, die gemaR D6 vorgesehen ist, diese
Tatsache andert aber nichts an der Relevanz dieses

Vergleichs hinsichtlich D6.

Denn der Anteil von 4 Gew.-Teilen Pfropfpolymerisat

gemafs Beispiel 3

1. ist nicht weit entfernt von der oberen Grenze von
3 Gew.-Teilen gemaR D6, so daR der Fachmann fur
sonst gleiche Formmassen &hnliche Eigenschaften

erwarten wird, und

2. liegt an der unteren Grenze des anmeldungsgemafsen
Mengenbereichs von 4 (in der zurlckgewiesenen
Fassung 3,5) bis 25 Gew.-Teilen dieser
Komponente, so daR ein Vergleich mit einer mitten
in diesem Mengenbereich liegenden Menge von
10 Gew.-Teilen Pfropfpolymerisat gemafs
Beispiel 4, im wesentlichen einer Orientierung
gegenuber dem Grenzbereich zum nicht mehr
beanspruchten Stand der Technik gleichkommt.

Die Beispiele 3 und 4 des in obigem Punkt 4.3.1
referierten Versuchberichtes lassen somit den Schlufd
zu, daR eine Erhéhung des Gehalts an Pfropfpolymerisat

in Formmassen, wie sie in D6 offenbart sind, zu einer
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Verbesserung der Fliefnahtfestigkeit fuhrt. Dieser
Schluff ware im vorliegenden Fall nur dann nicht
zuldssig, wenn der Fachmann Grund zur Annahme hatte,
daf die Veranderung der Fliefnahtfestigkeit in dem
Mengenbereich unter 4 Gew.-Teilen Pfropfpolymerisat
keinen stetigen Verlauf hatte. Dafur liegen hier aber

keinerlei Indizien vor.

Der in Punkt 4.3.1 referierte Versuchsbericht 1&aft
bezliglich des EinfluRes einer Erhohung der
Pfropfpolymerisatmenge uber die Maximalmenge von

3 Gew.-Teilen gema&R D6 auf das Spannungsriffverhalten
keinen Schluf zu, da dieses fur beide "erfindungs-
gemaRen" Beispiele 3 und 4 mit verschiedenem
Pfropfpolymerisatanteil gleich "gut" beschrieben wird
und das (Vergleichs)Beispiel 1 uUberhaupt kein

Pfropfpolymerisat enthalt.

Ein analoger SchluR gilt auch fur den Vergleich der
Schlagzidhigkeit der Formmassen gemdfl vorliegendem
Anspruch 1A und gem&f D6, da einerseits der mehrfach
genannte Versuchsbericht keinerlei diesbezugliche
Angaben enthalt, und anderseits die Feststellung der
Beschwerdefihrerin im dritten Absatz ihres
Schriftsatzes vom 29. November 1996: "Auch die
Beispiele 3 und 4 gemdf Anlage 2 [= Versuchsbericht]
welisen eine Schlagzahigkeit von "nicht gebrochen®
auf", nicht erkennen laRt, ob gemal Beispiel 4 mit

10 Gew.~-Teilen Pfropfpolymerisat eine hdéherer Wert der
Schlagzahigkeit als gemaR Beispiel 3 mit nur 4 Teilen

Pfropfpolymerisat erreicht wurde.

Dafl die weitere Teilaufgabe des wvorliegenden
Anmeldungsgegenstandes, namlich die Erreichung einer
guten Flammfestigkeit, tatsachlich durch die in
Anspruch 1A spezifizierten Formmassen geldst wird,

kann aus dem in den Erstunterlagen auf Seite 29
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referierten Beispiel 1 abgeleitet werden, das eine
Flammfestigkeit nach UL-94 V [1,6 mm] von V0 angibt.
Derselbe Wert der Flammfestigkeit wird auch gemafs D6
erreicht: siehe die Resultate der Tests UL-94 V

[3,2 mm] und [1,2 mm] ("Versuch 3" in der Tabelle auf

Seite 7).
Gegenuber D6 objektivierte Aufgabe sowie deren Ldsung
Aus dem Vorstehenden folgt einerseits,

- da die Aufgabe des Gegenstandes des vorliegenden
Anspruchs 1A gegenuber den in Dé offenbarten
Formmassen in der Bereitstellung analoger
schlagzaher, auch ohne Zusatz halogenhaltiger
Komponenten, mit Ausnahme von Polytetra-
fluorethylen (PTFE), flammwidriger Polycarbonat-
Formmassen mit verbesserter Fliefnahtfestigkeit

zu sehen ist,
und daf anderseits

- diese Aufgabe durch die gemaf Anspruch 1A
spezifizierten Formmassen auch tatsachlich geldst

wurde.
Naheliegen

Wie im obigen Punkt 4.3 ausfuhrlich erlautert, besteht
der einzige Unterschied zwischen den Formmassen gemaf
D6 und denen gemdR dem Gegenstand des vorliegenden
Anspruchs 1A in der geringeren Menge an Pfropfpoly-

merisat, die laut D6 verwendet wird.

Fir die Beurteilung, ob der Gegenstand des
vorliegenden Anspruchs 1A auf erfinderischer Tatigkeit
beruht, muf3 somit gepruft werden, ob es fur den

Fachmann nahelag, die Fliefnahtfestigkeit von
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Polycarbonat-Formmassen auf Basis der in D6 offen-
barten Komponenten unter Beibehaltung ihrer Schlag-
zdhigkeit und Flammwidrigkeit durch Erhéhung der Menge

an Pfropfpolymerisat zu verbessern.

Der Entgegenhaltung D6 ist diesbezuglich keine

Information zu entnehmen.

Auch die weilteren im Verfahren befindlichen Entgegen-
haltungen beinhalten keine Hinweise auf die
Méglichkeit der Verbesserung der Fliefinahtfestigkeit
von, mit Ausnahme des Gehalts an PTFE, halogenfreien,
schlagzahen, flammwidrigen Polycarbonat-Formmassen
durch Verwendung entsprechend grofler Mengen

Pfropfpolymerisat.

Die Entgegenhaltung D2 offenbart flammwidrige
Polycarbonat-Formmassen, die aus denselben Komponenten
A, B, C, Dund E (in D2: A, B, C, E und F bezeichnet),
wie gemafR Anspruch 1A der vorliegenden Anmeldung
aufgebaut sind, wobei der Pfropfpolymerisatanteil B 5
bis 50 Gew.-Teile betragt und wobei das verwendete
Polycarbonat A, im Gegensatz zur vorliegenden
Anmeldung, halogenhaltig sein kann. Daruber hinaus
kénnen diese Formmassen eine Halogenverbindung, dort
"D* bezeichnet, beinhalten, wobei der "Halogengehalt
resultierend aus den Komponenten A) + D), zwischen

3 Gew.-% und 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht
der Komponenten A) + D) betragen soll." (siehe
Anspruch 1; Seite 3, Zeile 19 bis Seite 4, Zeile 11;
Seite 7, Zeilen 13 bis 20; Seite 10, Zeile 19 bis
Seite 11, Zeile 3).

Diese Formmassen unterscheiden sich von denen gemafs
Anspruch 1A der vorliegenden Anmeldung durch Ihren

Halogengehalt. In der angefochtenen Entscheidung wurde
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die Neuheit aufgrund dieses Merkmalsunterschieds zwar
anerkannt, aber angedeutet (Punkt 3, Seite 7,

4. Absatz der Entscheidungsgrunde), daf die
Ausdrucksweise “"betragen soll" auch die Moglichkeit
der vélligen Halogenfreiheit der Formmassen

offenlassen kénnte.

Nach Meinung der Kammer ist die Offenbarung der
Entgegenhaltung D2 trotz dieser Unklarheit auf
halogenhaltige Formmassen eingeschrankt. Dies folgt
daraus, daR in D2 konkret nur halogenhaltige
Formmassen offenbart sind: alle in der Tabelle auf
Seite 24 von D2 angefuhrten Formmassen (Vergleich und
"Erfindung"”) weisen einen Halogengehalt auf, entweder
durch den Einsatz eines halogenhaltigen Polycarbonats
(Vergleichsversuche V 1 bis V 4 sowie "erfindungs-
gemafRe" Versuche E 1 und E 2 1. V. m. Seite 20,
Komponente Al) oder, wenn halogenfreies Polycarbonat
eingesetzt wurde, als Folge der Zugabe eines
halogenhaltigen Flammschutzmittels (Vergleichsversuch
VS und 'erfindungsgemafler" Versuch E 3 1. V. m.

Seite 20, Komponente A2).

Diese Interpretation wird auch gestutzt durch die
Feststellung auf Seite 11, Zeilen 4 bis 6 von D2 "Der
Halogengehalt, resultierend aus der Komponente D),
kann somit auch [Unterstreichung durch die Kammer)
uber das hochmolekulare Polycarbonat gemafd Komponente
A) eingebracht werden", insbesondere, wenn diese
Feststellung in Zusammenhang damit gesehen wird, daf
solche hochmolekularen Polycarbonate auf Basis von
(halogenhaltigem) Tetrabrombisphenol-A (D2: Seite 11,
Zeilen 1 bis 3) gemaf den Vergleichsversuchen V 1 bis
V 4 sowie den "erfindungsgem&fen" Versuchen E 1 und

E 2 der genannten Tabelle dann eingesetzt wurden, wenn
auf zusatzliches halogenhaltiges Flammschutzmittel
verzichtet wurde bzw. dann nicht halogenhaltiges
Polycarbonat verwendet wurde, wenn ohnedies ein
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halogenhaltiges Flammschutzmittel verwendet wurde
(Vergleichsversuch V 5 und "erfindungsgemafler" Versuch
E 3).

Aus der Tatsache, daf gemadaRf D2 die Anwesenheit von
Halogen (in der einen oder anderen Form) zum Erreichen
der angestrebten Flammwidrigkeit V0 nach UL-94
benodtigt wird, folgt (siehe Tabelle auf Seite 24), dafs
D2 als Ausgangspunkt fur die Loésung der vorliegenden
Aufgabe, die eine hohe Flammwidrigkeit auch ohne

Halogenanteil erreichen will, ausscheidet.

D2 enthalt auch keinerlei Informaticn zur Fliefnaht-
festigkeit und somit auch nichts bezuglich eines
zusammenhangs dieser Eigenschaft mit der Menge an

eingesetztem Pfropfpolymerisat.

Die Entgegenhaltung D4 offenbart zwar, mit Ausnahme
eines Gehalts an PTFE, halogenfreie flammwidrige

Polycarbonat-Formmassen, diese enthalten aber kein
Pfropfpolymerisat (Anspruch 1). Auch die Fliefnaht-
festigkeit wird als Eigenschaft nicht angesprochen.

Die Entgegenhaltungen D3 und D7 offenbaren beide, mit
Ausnahme eines Gehalts an PTFE, halogenfreie
Polycarbonat-Formmassen, die durch den Einsatz
siloxangruppenhaltiger Polycarbonate bezuglich ihrer
Kerbschlagzahigkeit verbessert sind, D3 ghne, D7

(wie D6) mit Beimischung von maximal 3 Gew.-Tellen
Pfropfpolymerisat (siehe D3: Anspruch 1; Seite 3,
Zeilen 30 bis 33; Seite 5, Zeilen 21 bis 24; Seite 7,
Zeilen 25 bis 27; D7: Anspruch 1; Seite 4, Zeilen 38
bis 43). Keine dieser Entgegenhaltung enth&lt eine
Anregung dazu, die Fliefinahtfestigkeit der Formmassen

durch die Menge an Pfropfpolymerisat zu beeinflussen.
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Aus dem Vorstehenden folgt, dafl der Fachmann dem
zitierten Stand der Technik keine Anregung zur
beanspruchten Lésung der vorliegenden technischen
Aufgabe (siehe obiger Punkt 4.4) entnehmen konnte.

Die Kammer ist in ihrem Bescheid vom 13. August 1996

noch der Frage nachgegangen, ob daraus, daf

i) der Fachmann aufgrund seines allgemeinen
Fachwissens (siehe "Kunststoff-Kompendium"
A. Franck und K. Biederbick, 2. Auflage 1988,
Seite 183, Zeilen 7 bis 9) von einer Erhdéhung der
Menge an Pfropfpolymerisat auch eine Verbesserung
der Schlagzahigkeit erwartet hatte, und

ii) die Bestimmung der Fliefnahtfestigkeit auch durch
eine Messung der Schlagzahigkeit, in diesem Fall
an der Bindenaht von beidseitig angespritzten
Prufkérpern erfolgte (siehe Anlage 2 der

Beschwerdebegrundung, Seite 1, erster Absatz),

nicht ohne weiters gefolgert werden musse, dafl der
Fachmann neben einer Erhdhung der Schlagzahigkeit auch
eine Verbesserung der Flieffnahtfestigkeit erwartet
hatte, wenn in den Formmassen gemafs D6 der Pfropfpoly-

merisatanteil erhséht wird.

Die Beschwerdefihrerin hat aber durch die mit ihrem
Schriftsatz vom 29. November 1996 vorgelegten
Beispiele I und II diesen Einwand entkréaftet. Denn
obwohl die sonst identischen Formmassen gemaf diesen
Beispielen bei gleicher Gesamtmenge an ABS und SAN im
Schlagzadhigkeitstest dasselbe Resultat "nicht
gebrochen" zeigen, unterscheiden sich die Ergebnisse
der FlieBnahtfestigkeit (3,5 kJ/m’ bzw. 10,3 kJ/m°)
erheblich.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1A beruht somit gegenuber
dem vorliegenden Stand der Technik auf erfinderischer

Tatigkeit.

Far die obige SchluRfolgerung spielt es keine Rolle,
ob das von der Beschwerdefuhrerin im Verfahren vor der
ersten Instanz behauptete Vorurteil bestand, wonach es
der Fachmann aufgrund von D2, das die Erreichbarkeit
einer hohen Flammwidrigkeit von Polycarbonat-
Formmassen mit hohem Anteil an Pfropfpolymerisat nur
bei Anwesenheit von Halogen lehre, fur unmdglich
gehalten hatte, bei solchen Formmassen eine hohe
Flammwidrigkeit auch in Abwesenheit von Halogen zu

erzielen.

Die Prufungsabteilung hatte dieses Vorurteil u. a. mit
der Begrundung verworfen, daR es - angesichts der
Tatsache, daR bei gleicher Gesamtmenge an Copoly-
merisat plus Pfropfpolymerisat, D2 flammwidrige
halogenhaltige Polycarbonat-Formmassen mit hohem
Anteil an Pfropfpolymerisat, D6 aber halogenfreie
Formmassen mit geringem Anteil an Pfropfpolymerisat
offenbare - keinen Anlafl gabe, anzunehmen, daf3 in den
Formmassen gemafR D6 eine Verschiebung des Mengen-
verhaltnisses von Copolymerisat zu Pfropfpolymerisat
zugunsten des letzteren, bei gleicher Gesamtmenge

dieser Komponenten, die Flammwidrigkeit verschlechtern

mafite.

Die Beschwerdefuhrerin rugte in ihrer Beschwerde-
begrundung, daf diese Argumentation der Prufungs-
abteilung, die maRgeblich fur die angefochtene
Entscheidung sei, ihr erstmals darin, und somit unter
MiRachtung des in Artikel 113 EPU festgelegten Rechts

auf rechtliches Gehér, mitgeteilt wurde (siehe obiger

Punkt V 5.).
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4.5.7.3 Die Kammer stellt dazu fest, daR zwar die betreffende
Argumentation tatséachlich zum ersten Mal in der
abgefochtenen Entscheidung formuliert wurde, dafs es
sich aber dabei um die Auseinandersetzung mit einer
Hilfserwagung handelte, die nicht entscheidungs-
wesentlich gewesen sei. Die die angefochtene
Entscheidung tragende Schluffolgerung, dafl es dem
beanspruchten Gegenstand an erfinderischer Téatigkeit
mangle, basierte namlich im wesentlichen darauf, dafs
eine Verbesserung der Fliefnahtfestigkeit und des
Spannungsrifiverhaltens der anmeldungsgeméaf
beanspruchten Formmassen gegenuber denen des
nachstiegenden Standes der Technik gemaf D6 nicht
anerkannt wurde (siehe vorletzter Absatz des Punkts 4
der Entscheidungsgrunde). Die Auseinandersetzung in
der Entscheidung mit D2 als alternativem "nachst-
liegenden® Stand der Technik und in Folge davon mit
dem von der Anmelderin behaupteten Vorurteil
(Punkte 4a und 5) hatte auch bei einem in die
Anerkennung des Vorurteils und einer erfinderischen
Tatigkeit gegenuber D2 mindenden Urteil der Prufungs-
abteilung nichts an der Nichtanerkennung einer

erfinderischen Té&tigkeit gegenuber D6 geandert.

4.5.7.4 Die erstmals in der angefochtenen Entscheidung
mitgeteilte Argumentation zur Ablehnung des von der
Anmelderin behaupteten Vorurteils gegenuber dem
Verzicht auf einen Halogengehalt der Formmassen
bedeutet somit keinen wesentlichen Verfahrensmangel.
Somit besteht kein Anspruch auf die Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr nach Regel 67 EPU.

4.6 Die in obigem Punkt 4.5.6 widergegebene Schlufs-
folgerung, daf die Formmassen gemafs Anspruch 1A der
vorliegenden Anmeldung auf erfinderischer Té&atigkeit
beruhen, trifft in logischer Konsequenz auch auf die
Verfahren zur Herstellung eben dieser Formmassen gemaifd

den unabhéngigen Anspruchen 10A und 1B zu.

1071.D A
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Wegen ihrer Anhangigkeit von den jeweiligen
unabhangigen Anspruchen 1A und 1B gilt dasselbe auch
fur die Gegenstande der Anspruche 2A bis 9A und 2B bis
9B.

5. Alle Anspruche der vorliegenden Anmeldung erfullen
somit die Bedingungen der Artikel 54 und 56 EPU.
Ebenso entsprechen sie auch den ubrigen Bestimmungen
des EPU, insbesondere denen der Artikel 123 (2) und
84.

6. Bei dieser Sachlage erubrigt sich die von der
Beschwerdefuhrerin hilfsweise beantragte Durchfuihrung

einer mundlichen Verhandlung.

7. In Anwendung der Vorschriften des Artikels 111,
2. Satz EPU verweist die Kammer die Angelegenheit zur
Anpassung der Beschreibung an die geanderten

Anspruchsfassungen zuruck an die erste Instanz.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, nach noch zu erfolgender
Anpassung der Beschreibung ein Patent auf Basis der am
12. Januar 1994 eingereichten Anspruchsfassungen fur
die Vertragsstaaten DE, FR, GB, NL, IT und den

Vertragsstaat ES zu erteilen.

1071.D scas s e
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3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird

zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte:

oo

P. Martorana

1071.D

Der Vorsitzende:

C. Geronchr

C. Gérardin






