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Sachverhalt und Antréage

1279.D

Die am 24. Mai 1995 unter gleichzeitiger Zahlung der
vor geschri ebenen Gebuhr ei ngegangene und mt dem am

19. Juli 1995 ei ngegangenen Schiftsatz begrindete
Beschwer de der Patentannel derin Akzo Nobel richtet sich
gegen die am 23. Marz 1995 ergangene Entschei dung der
Pruf ungsabteilung, mt der die am22. April 1989

ei ngerei chte Patentannel dung Nr. 89 107 315.7

zur uickgew esen wur de.

Der angefochtenen Entschei dung | agen die ursprunglich
ei ngerei chten Pat entanspriche 1 bis 25 zugrunde. D e
unabhéangi gen Anspriche 1, 15 und 18 sind auf ein

Ver fahren zur Sul foni erung von aromati schen

Pol yat her sul fonen, nachfol gend PES, mittels SO, in
konzentrierter HSO, unter bestimten Verfahrens-

bedi ngungen, auf die so "herstell baren” sulfonierten PES
bzw. auf die Verwendung derart "hergestellter" PES zur
Er zeugung von Menbranen gerichtet. D e abhangi gen
Anspriche 2 bis 14, 16, 17 und 19 bis 25 definieren
besonder e Ausf uhrungsfornmen des Verfahrens, bevorzugte
Sul f oni erungsgrade der PES bzw. Verwendungen, die durch
di e Merkmal e der eingesetzten Pol yneren oder der

er hal t enen Menbranen gekennzei chnet si nd.

Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Verfahren zur Sul fonierung von aromati schen
Pol yat hersul fonen mttels einer LOosung von
Schwefeltrioxid in konzentrierter Schwefel sdure und

unter Verwendung ei nes Ldosungsmttels fir das
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ent sprechende Pol yat her sul fon, dadurch gekennzei chnet
daR al s Losungsmittel konzentrierte Schwefel saure
verwendet wird, dall der Gehalt an Schwefeltrioxid,
bezogen auf di e Gesantnenge der i m Reakti onsgenm sch

vor | i egenden reinen Schwefel sdure, wahrend der gesanten
Dauer der Sul fonierung auf einem Wrt von weniger als

6 Gew chtsprozent gehalten wird und dall wahrend der
gesant en Reakti onsdauer die Tenperatur der Reaktions-

m schung niedriger als +30° C gehalten wird."

I n der genannten Entschei dung wurde fol gender Stand der
Techni k bericksichtigt:

D1 EP-A-008 895;

D2 EP-A-045 194 und

D3 EP-A-112 724.

In der Entscheidung stellte die Pridfungsabteilung fest,
der Cegenstand des unabhangi gen Verfahrensanspruchs 1
sei zwar gegenuber Beispiel 7 (2. Versuch) der D1 als
neu anzusehen, da in der Entgegenhal tung weder das
genaue M schungsverhaltnis HSO/ A eum noch die

Reakt i onst enperatur spezifiziert werde (obwohl bei

f ehl ender Tenper at ur angabe anzunehnen sei, dal bei
Raunt enper at ur gearbeitet wirde), beruhe jedoch nicht
auf erfinderischer Tatigkeit.

Da sich die Produkte nicht von denen des 2. Versuchs von

Bei spiel 7 der D1 unterschieden, werde die Aufgabe

gegenuber D1 daran gesehen, eine UbernmalRi ge Sul foni erung

1279.D
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oder einen nerklichen Pol ymerabbau zu verneiden. D e
Losung di eser Aufgabe mit HiIfe der vorgenannten neuen
MaBnahnmen habe i m Hinblick auf die Versuche des

Ver gl ei chsbei spi el s 7 nahegel egen und es habe sich nur
noch um eine optinmale Einstellung des Mengenverhalt-

ni sses SO/ HSO, i m H nblick auf die gewinschte

Reakt i onsgeschwi ndi gkeit und den Unmset zungsgr ad
gehandelt. Dies sei fur den Fachmann handwerkl i che
Routi ne und bedirfe keiner erfinderischen Tatigkeit. Im
dbrigen sei nicht erw esen, dall der G enzwert 6 %
tatsachlich ein kritischer Paraneter sei

Das Produkt des Anspruchs 15 sei nicht von dem des

Bei spiels 7 von D1 unterscheidbar und sei im ubrigen
auch in Beispiel 6 von D2 beschrieben. Damt sei der
darin beanspruchte Gegenstand nicht nehr neu. D e
Annel derin sel bst setzte imdbrigen auf Seite 4 der
Beschrei bung das sulfonierte PES als bekannt voraus.

Auch dem Cegenstand der Verwendungsanspriche 18 bis 25
fehl e die Neuheit, da die bekannten Verfahrensprodukte
zu ei nem bekannten Zweck ei ngesetzt wirden (D1, Seite 3,
Zeilen 10 bis 17 sowe D3, Seite 1, Zeilen 1 bis 5 und
Seite 4, Zeilen 1 bis 29).

D e BeschwerdefUhrerin stellt mt der Beschwerdebe-
gr indung ei nen Hauptantrag und drei Hilfsantréage und
rei chte entsprechende Anspruchsséatze ein. Aul3erdem
beantragte sie hil fsweise die Anberaunung ei ner

mindl i chen Ver handl ung.

i) Der Hauptantrag basiert auf den der Zuruckwei sung
zugrundel i egenden Ansprichen mt der Ausnahne,

dalR di e Anspriche 15 und 16 zum neuen Anspruch 15

1279.D Y A
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unt er Auf nahnme des weiteren Merkmal s "geei gnet
zur Herstellung von Menbranen" zusanmmengef al3t

wur den.

ii) Hlfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag
durch den Wbrtl aut des Anspruchs 1, in dessen
kennzei chnenden Teil nach "dadurch
gekennzei chnet" fol gendes ei ngefiugt wurde: "dal
Pol yat hersul fone mt einem Gew chtsm ttel des
Mol ekul ar gewi chts zwi schen 30 000 und
60 000 Dal ton ei ngesetzt werden,". D ese
Ei nf tgung entspricht dem Anspruch 14 des
Haupt antrags, was zur Fol ge hat, dal sich die
Zahl der abhangi gen Verfahrensanspriche
ent sprechend verringert (statt Anspriuche 2 bis 14
jetzt 2 bis 13). Produkt- und
Ver wendungsanspriche 14 bis 23 sind mt den
Ansprichen 15 bis 24 des Hauptantrags identisch.

i) CGegenstand des Hilfsantrags 2 sind die
Ver f ahrensanspriche 1 bis 14 und di e Verwendungs-
anspriche 17 bis 24 des Hauptantrags, jetzt,
durch Streichung der Produktanspriche 15 und 16,
15 bis 22.

iv) Hlfsantrag 3 betrifft die Verfahrensanspriche 1
bis 14 des Hauptantrags. Di e Produkt- und
Ver wendungsanspr iiche des Haupt antrags wurden

gestrichen.

Di e Beschwerdefihrerin stellte den Antrag, die
Ent schei dung der Priafungsabteil ung auf zuheben und ein

Pat ent auf der Basis der am 19. Juli 1995 als

1279.D
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Haupt antrag bzw. Hi | f santrage ei ngegangenen Anspriche zu

erteilen:

Haupt antrag basi erend auf den Ansprichen 1 bis 24;

H | fsantrag 1 basierend auf den Anspruchen 1 bis 23,

H | fsantrag 2 basierend auf den Ansprichen 1 bis 22 und

H | fsantrag 3 basierend auf den Ansprichen 1 bis 14.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. I m Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU bestehen keine
Bedenken gegen di e Verfahrensanspriche 1 bis 14 des
Haupt - bzw. der Hilfsantrédge 2 und 3, deren Wortlaut im
bi sherigen Verfahren nicht geédndert wrde. D e
Ver f ahrensanspriche 1 bis 13 des Hilfsantrags 1
unt er schei den sich von vorgenannten | edi glich dadurch
dall Anspruch 14 der urspriunglichen Unterlagen in

Anspruch 1 auf genomren wur de.

Di e auf die Produkte und deren Verwendung gerichteten
Anspr iche di eser Anspruchsséatze korrespondieren mt den
ent sprechenden Anspruchen der urspringlichen Unterl agen.

3. Neuheit

| m Hauptantrag und in den Hilfsantréagen 2 und 3 ist der

1279.D Y
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Wirtl aut des auf das Sul foni erungsverfahren gerichteten
Anspruchs 1 identisch. Der Cegenstand di eses Anspruchs
gilt als neu, da aus demim Verfahren befindlichen Stand
der Techni k weder das genaue M schungsver -

hal t nis HSO/ A eum noch di e Reaktionstenperatur, noch
di e Abwesenheit eines organi schen Losungsmttels in

Konmbi nati on mitei nander zu entnehnen i st.

Dies gilt ebenso fur Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1, da
das Verfahren durch die zusatzliche Angabe des

Mol ekul ar gewi chts des PES gekennzei chnet ist.

Aufgabe des Verfahrens gemall Gegenstand von Anspruch 1
des Hauptantrags bzw. der Hilfsantrdge 2 und 3 und
Losung

.1 D e vorliegende Patentannel dung betrifft ein Verfahren
zur kontrollierten Sul fonierung von PES, d. h. eines
Pol ymers aus Phenyl enresten, die eine Sul fongruppe und
ei ne At herbindung in p-Stellung zuei nander aufwei sen,
mttels SO, in konzentrierter HSO,.

.1.1 D1 betrifft die kontrollierte Sul fonierung von

Pol yet her ketonen all ein (Anspruch 5), die sich
strukturell von den PES der strittigen Annel dung u. a.
durch Pol yner ei nhei ten unterschei den, di e Atherbi ndungen
in p-Stellung des Phenyl enri nges aufwei sen und bei denen
es sich somt, auch wenn man von der Ketonstruktur

absi eht, um anders auf gebaute Pol ynere handel t.

.1.2 D2 beschrei bt Zusammenset zungen fir di e Mundhygi ene, die
ein sul foniertes Polyaryl enet hersul fonpol ynmer enthal ten
(Anspruch 1). Bei den verwendeten Pol ymeren handelt es

1279.D Y
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si ch um Handel sprodukte, die gel 6st werden und
anschlieRend mt z. B. wasserfreiem SO, Triethyl-
phosphat konpl exen von SO, oder Chl orsul fonsaure

sul foniert wirden (loc.cit. Seite 10, Zeile 31 bis
Seite 12, Zeile 22).

4.1.3 D3 ist, we vorliegende Patentannel dung, auf ein
Ver fahren zur Sul foni erung von PES gerichtet
(Anspruch 1). In D3 wird ein Weg zu einer kontrollierten
Sul foni erung bei Rauntenperatur mt O eum oder
Chl or sul f onsdure beschri eben, bei dem kei n hoher
Uber schuR an Sul fonierungsnmittel erforderlich ist und
bei dem kei ne Abbauprodukte des PES erhalten werden
(Seite 3, Zeilen 13 bis 20; Seite 4, Zeilen 1 bis 19).

4.2 Di e vorliegende Patentannel dung verfol gt gleiche Ziele
(vgl. Seite 4, Zeilen 48 bis 55), weshal b di e Kamer
von D3 al s ndchst koomendem St and der Techni k ausgeht.

4.2.1 Die Aufgabe der vorliegenden Patentannel dung wird darin
gesehen, der Technik ein weiteres Verfahren zur
Herstel l ung von sul foniertem PES zur Verfligung zu

stellen.

4.2.2 Genmal3 Anspruch 1 der Annel dung soll die Aufgabe dadurch
gel 6st werden, dalR als LOosungsmttel konzentrierte
Schwef el saure und als Sul fonierungsnmttel SO, in einer
Menge von weniger als 6 Gew. % wahrend der gesanten
Reakt i onsdauer ei ngesetzt werden.

4.2.3 ImH nblick auf die Ausfihrungen in der Beschreibung,
I nsbesondere den Bei spielen, zweifelt die Kamrer nicht
daran, dal di ese Aufgabe tatséachlich gel 6st wrd.

1279.D Y A
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Erfinderische Tatigkeit

Es ist zu entscheiden, ob die beanspruchte Lésung durch
den Stand der Techni k, w e von der Prifungsabteil ung
festgestellt, nahegel egt wurde, oder ob di e angegebenen
MaBnahnmen auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

D3 sel bst geht u. a. von einem Stand der Techni k aus,
aus demdi e Sul fonierung von PES mt O eum bekannt war.
Bei dieser Sulfonierung war es nicht noglich den

Sul foni erungsgrad zu kontrollieren und sie fihrte zu
stark abgebauten Produkten (Seite 1, Zeilen 19 bis 24).
Zur Vermei dung di eser Schwi erigkeiten war es danals
schon bekannt, diesen Nachteil durch Einbau relativ

| ei cht sul fonierbarer G uppen der Fornel -O Ph-O Ph-SQO-
Ph- in PES zu verneiden. In D3 wirde nicht dieser,
sondern ein dazu alternativer Wg beschritten, der darin
best and, das Pol ymer vor der Sul fonierung nicht zu

| 6sen, sondern das kristalline Polyner in suspendierter
Form zu sul fonieren. Kein H nweis auf die Sulfonierung
ei ner LOsung von PES in konzentrierter Schwefel saure i st
di eser Druckschrift zu entnehnen. Durch diesen Stand der
Techni k allein wird das beanspruchte Verfahren nicht

nahegel egt .

D2 beschrei bt die Sulfonierung des gel 6sten Pol ynmers bei
-20 bis +40° C, wobei die Produkte oft nach der

Sul foni erung ausfallen (vgl. Seite 12, Zeilen 9 bis 14)
oder ausgefallt werden (vgl. Seiten 27/28, Beispiel 6).
Auch dieses in erster Linie auf die spezielle Verwendung
von sul fonierten PES gerichtete Dokument zitiert ubliche

1279.D
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Sul foni erungen in LOsung und enthalt keinerlei H nweis
auf di e Verwendung konzentrierter Schwefel sdure als
Losungsm ttel.

D1 beschrei bt die Herstellung sulfonierter

Pol yaryl et her ket one, die sich strukturell von PES

unt erschei den. Dald derartige strukturelle Unterschiede
ei nen groRen EinflulR auf die Sul foni erung haben, ergibt
sich nicht nur aus der oben bereits erwihnten D3,
sondern wird in D1 ausdricklich bestatigt. In Dl hei 3t
es hierzu (Seite 2, Abssatz 1), dall Polymere mt der

wi eder kehrenden Ei nheit A = -0 Ph-O Ph-X-Ph- in der

X =-80O-, imGCegensatz zu solchen in den X = CO, sofort
und unkontrolliert sulfoniert werden. Dengegeniber
werden PES, die nur Einheiten der Fornel B = -O Ph-SO-
Ph- O- Ph- SO- Ph- enthalten, von konzentrierter
Schwef el sdure zwar gel 6st, nicht aber sulfoniert, obwohl
andere Sul fonierungsmttel w e Chlorsul fonséaure oder

A eum und sogar ein Gem sch aus konzentrierter
Schwef el saure und weni g O eum zur vol | st andi gen

Sul f oni erung und/ oder zum Abbau des PES fuhren. Folglich
| assen sich Pol yaryl et herketon/-sul fon Copol ynmere m t
der sich w ederhol enden Einheit A in der X = COist,
und der sich w ederhol enden Einheit B in konzentrierter
Schwef el saure kontrolliert sul fonieren, wobei die

Ei nheiten B imwesentlich unsulfoniert bleiben (Seite 2,
Zeilen 19 bis 28).

OGowohl D1 vordergrindi g auf die Herstellung von

sul foni erten Pol yaryl et herketon gerichtet ist, wobei die
Sul f oni erung gegebenenfalls in Anwesenheit von PES
durchgef ihrt wird, wurde auch die Reaktivitat von PES

allein zu den oben genannten Sul foni erungsmtteln

1279.D
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untersucht (Beispiele 5 bis 7). Die Sulfonierung von
Honopol ynmeren mt der w ederkehrenden Einheit B, d. h.
Pol yat her sul fonen im Sinne der strittigen Annmel dung, mt
di esen Sul fonierungsmtteln hat zu fol genden Ergebni ssen
gef uhrt:

(i) Bei Verwendung von konzentrierter Schwefelsaure, als
al l einigem Sul foni erungsmttel, tritt, sogar
nach 72 Stunden, keine Reaktion ein
(vgl. Beispiel 5).

(1) Bei Verwendung von Chl orsul fonsdure wrd ein
wasser | 6sliches Polynmer mt ei nem hohen
Sul f oni erungsgrad gebi |l det (Beispiel 6).

(ti1) Bei Verwendung von reinem O eum entsteht ein
st ark abgebaut es, wasserl 6sliches
Sul f oni erungspr odukt (Beispiel 7, 1. Versuch).

(1v) Bei Verwendung von ei nem Gem sch aus
konzentrierter Schwefel sdure und Aeumw rd ein
gumm ahnl i ches, wasserunl 6sliches sulfoniertes

Produkt erhalten (Beispiel 7, 2. Versuch).

W e di e Beschwerdef hrerin vorgetragen hat (Beschwerde-
begrindung, Seite 5, Absatz 2 bis Seite 6, Abssatz 3),
ware | etzteres Produkt, dessen Charakterisierung auf

ei nen starken Abbau hinweist, fir die in der strittigen
Anmel dung anvi si erte Menbranherstellung vollig

ungeei gnet. Auf der Suche nach einem alternativen
Verfahren hatte der Fachmann somt keinen Gund, die
Sul fonierung mt Hlfe eines Gem sches aus

konzentrierter Schwefel sdaure und A eumin Erwdgung zu

1279.D Y A
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zi ehen und di ese Methode zu optimeren. Die von der

Pr iif ungsabt ei | ung angestel I ten Uberl egungen und die
Besti mmung des néchst kormenden St andes der Techni k
schei nen auf einer Analyse der Verfahrensnerknmal e der
vor |l i egenden Annel dung zu beruhen, was ein klares Indiz
fdr eine unzul dssige 'ex post fact' Betrachtung
darstellt.

Auf Gund vorstehender Uberl egungen komt di e Kamer zu
dem Schl uf3, dal3 der Gegenstand des vorgenannten
Anspruchs 1 auf erfinderischer Tatigkeit gegenuber dem
Stand der Technik, w e er sich aus den Dokunenten D1, D2
und D3 ergibt, beruht.

G eiches gilt auch fur die von di esem unabhéngi gen
Ver f ahr ensanspruch abhéangi gen Verfahrensanspruche des
Haupt antrags bzw. der Hilfsantrdge 2 und 3, da diese
bevor zugt e Ausf Uhrungsformen zum Gegenst and haben und
somt von der Patentierbarkeit des unabhangi gen
Anspruchs 1 gedeckt werden

We imFalle der Neuheit und aus dem gl ei chen G und
gel ten di ese Uberl egungen auch fir Anspruch 1 gemaR
H | fsantrag 1, dessen CGegenstand somt ebenso auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.

Auch wenn man von der im Beispiel 6 von D2 beschri ebenen
Sul foni erung in Lésung al s nachst kommendem St and der
Techni k ausgi nge, kane man zu dem gl ei chen Ergebni s.
Dabei wére die zu | 6sende Aufgabe ebenfalls ein
alternatives Verfahren bereitzustellen, bei dem we
sich zusatzlich aus Seite 3, Zeilen 7 bis 11 der
strittigen Annel dung ergi bt, bei der Entsorgung der

verwendet en Lésungsmittel keine Problenme auftraten.

1279.D
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Weder di eses Dokunent allein, noch eine Konbination
mt D3, enthalt irgendeinen Hinweis, dal sich in
konzentrierter Schwefel sdure gel 6stes PES mt einer
geringen Menge SO, kontrolliert sulfonieren |aRt.

Patenfahigkeit der Produktanspriche

Di e Produktanspriche 15 und 16 des Hauptantrags,

sow e 14 und 15 des Hilfsantrags 1 entsprechen ei nander
und wei sen den gl ei chen Wortlaut auf. Beide bezi ehen
sich auf die Herstell barkeit nach den Verfahren der
Anspriuche 1 bis 14, bzw. 1 bis 13. Es handelt sich somt
um sogenannt e "product-by-process" Anspriuche, in denen
di e Produkte zusatzlich durch di e Angabe des

Sul f oni erungsgr ades gekennzei chnet werden. Der einzige
Unt er schi ed di eser Produktanspriche besteht darin, dal3
der "process" des Anspruchs 1 des Hi | fsantrags gegenuber
dem des Hauptantrags di e zuséatzliche Angabe des

Gewi chtsmttels der eingesetzten PES enthdlt. D e
strittige Frage der Neuheit ihres Gegenstandes wrd
deshal b, nachfol gend, zusamen untersucht.

D2 beschreibt in Beispiel 6 ein in einer

Met hyl enchl orid-Losung mt SO, sulfoniertes PES mt ei nem
Sul f oni erungsgrad von 0. 6. Dabei handelt es sich, we
bei m annel dungsgeméalRen Verfahren, um ei ne Sul f oni erung
des gel 6sten Polyners, die zu sulfonierten Produkten mt
statistischer Verteilung der Sul fongruppen fihrt. Da die
ei ngeset zt en PES ei n bevorzugtes Ml ekul argewi cht von

20 000 bis 50 000 aufweisen (vgl. Seite 21, Zeilen 17
bis 22), kann die Neuheit weder aufgrund der Struktur
noch des Ml ekul argewi chts aner kannt werden. Den
geforderten Nachweis der Neuheit in Fol ge unterschied-

1279.D Y
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|l i cher Verfahrensnerknal e hat di e Annel derin bi sher

ni cht vorgel egt.

Der Gegenstand des Anspruchs 15 des Hauptantrags, bzw.
des Anspruchs 14 des Hilfsantrags 1 gilt somt

gegenuber D2 al s nicht neu.

Aus di esen Grinden kann weder dem Hauptantrag noch dem

H | fsantrag 1 stattgegeben werden.

Patentfahigkeit der Verwendungsanspruche

Da, w e vorstehend festgestellt wurde, die verwendeten
Produkte nicht neu sind, ihre Verwendung zur Herstell ung
von Menbranen aus di esem Dokunent jedoch nicht bekannt
ist, gilt der CGegenstand di eser Anspriche gegenuber D2
al s neu.

Er beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit, da
di e Verwendung von sul foniertem PES zur Herstellung von
Menbranen bereits aus D3, Seite 1, Zeilen 1 bis 5 und
Seite 4, Zeilen 20 bis 29 bekannt ist. We insbesondere
di e Ausfihrungen in Zeilen 26 bis 29 zeigen, gilt diese
Aussage al l genein fiur sulfonierte Pol ysul fone und nicht
nur fur die speziellen Polysul fone, die Gegenstand

von D3 si nd.

Da sowohl der Hauptantrag, als auch die Hilfsantréage 1
und 2, derartige auf die Verwendung gerichtete Anspriuche
ent hal ten, kann i hnen wegen nmangel nder erfinderi scher
Tati gkeit des Gegenstandes der Anspriche 17 bis 24 des
Haupt antrags, der Anspriche 16 bis 23 des Hilfsantrags 1
und der Anspriche 15 bis 22 des Hilfsantrags 2 nicht

st att gegeben wer den.

1279.D Y A
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10. Nur imH |lfsantrag 3 wird die Erteilung eines Patentes
auf der Basis von ausschliel}lich Verfahrensansprichen
beantragt. Diesem Antrag wird aus den bereits weiter
oben unter den Punkten 3 bis 5 angegebenen G inden

st at t gegeben.

11. Aus dem Wortl aut der Antrage und ihrer Reihenfol ge
ergi bt sich, dal eine mindliche Verhandl ung nur
beantragt wurde, falls keinem der vorrangi gen Antrage
st att gegeben werden kann. Dies ist hier jedoch nicht der
Fall. Eine Entscheidung i mschriftlichen Verfahren war

daher zul &ssi g.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wird an di e Priufungsabteil ung
zur ickverw esen, mt der Auflage, nach Anpassung der

Beschrei bung, ein Patent auf der G undl age der Anspriche

des Hilfsantrags 3 zu erteilen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

1279.D Y A



- 15 - T 0659/ 95

E. Gorgmai er C. CGérardin

1279.D



