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Nr. 90 110 032.1 aufgrund des

Artikels 97 (1) EPY zuriickgewlesen worden
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Tatsachen und Antrage
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Die vorliegende am 16. August 1995 eingegangene
Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Priifungsabteilung vom 9. August 1995, mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 90 110 032.1, angemeldet
am 26. Mai 1990 unter Beanspruchung einer DE Prioritét
vom 9. Juni 1989 und verdffentlicht unter der

Nr. O 401 629, zurilickgewiesen wurde. Gleichzeitig mit
der Einlegung der Beschwerde wurden die Beschwerdegebihr
eingezahlt und die schriftliche Beschwerdebegriindung

eingereicht.

Die angefochtene Entscheidung bezieht sich auf den gemiR
Schreiben der Anmelderin vom 7. Februar 1995 gednderten

Anspruch 1 der Erstunterlagen, der wie folgt lautet:

“]1. Als thermoplastische Formmassen geeignete Mischungen

aus -

A. 3 bis 99 Gew.-Teilen eines aromatischen
Polycarbonats, dessen bifunktionelle
Carbonatstruktureinheiten zu mindestens 20 Mol-%

der Formel (I) entsprechen

Rl r?
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worin

R! und R? unabhidngig voneinander Wasserstoff,
Halogen, C,;-Cg-Alkyl, C;-C4-Cycloalkyl, C¢-Co-Aryl
oder C,-C,,-Aralkyl bedeuten,
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m eine ganze Zahl von 4 bis 7 ist,

R® und R fiir jedes X individuell w&hlbar sind und
unabhingig voneinander Wasserstoff oder C,;-Cg¢-
Alkyl bedeuten

und X Kohlenstoff bedeutet,

mit der MaRgabe, daf an mindestens einem Atom X R®

und R* gleichzeitig Alkyl bedeuten,
3 bis 95 Gew.-Teilen eines Copolymerisats aus

50 bis 98 Gew.-% Styrol, o-Methylstyrol,
kernsubstituierten Styrolen, C;-Cg-
Alkylmethacrylat, C,-Cg-Alkylacrylat oder

Mischungen daraus und

50 bis 2 Gew.-% Acrylnitril, Methacrylnitril,
C,-C¢-Alkylmethacrylat, C,-Cg-Alkylacrylat,
Maleinsdureanhydrid, N-substituierten

Maleinimiden und Mischungen daraus,
1 bis 95 Gew.-Teilen eines Pfropfpolymerisats von
5 bis 90 Gew.-Teilen einer Mischung aus

50 bis 98 Gew.-% Styrol, a-Methylstyrol, C,-C,;-
Alkyl- oder Halogen-kernsubstituierten Styrolen,
C,-Cg-Alkylmethacrylat, C,-Cg-Alkylacrylat oder

Mischungen daraus und

5 bis 50 Gew.-% Acrylnitril, Methacrylnitril,
C,-Cs-Alkylmethacrylat, C,-Cg-Alkylacrylat,
Maleinsidureanhydrid, C,-C,-Alkyl- oder Phenyl-N-
substituierten Maleinimiden oder Mischungen

daraus auf
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c.2 10 bis 95 Gew.-Teile Dienkautschuk mit einem
mittleren Teilchendurchmesser (d;,) von 0,09 bis
1 uym und einem Gelgehalt von mehr als 50 Gew.-%,

mit Ausnahme von Pfropfpolymerisaten, die mit
Hilfe eines Initiatorsystems aus einem
organischen Hydroperoxid und Ascorbinsdure
erhdltlich sind;

D. 0 bis 80 Gew.-Teilen eines weiteren, von A

verschiedenen aromatischen Polycarbonats.®

Die mit der angefochtenen Entscheidung zuriickgewiesene
Anmeldung enthielt weiters die von Anspruch 1 abhédngigen
Anspriiche 2 bis 5 und den unabhdngigen Anspruch 6, der
sich auf die Verwendung der Mischungen nach Anspruch 1
zur Herstellung von Formkérpern aller Art bezog.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daf Anspruch 1
durch die Aufnahme des Disclaimers in die Definition der

Komponente C:

"mit Ausnahme von Pfropfpolymerisaten, die mit Hilfe
eines Initiatorsystems aus einem organischen

Hydroperoxid und Ascorbinsdure erhdltlich sind"

gegeniiber D1: EP-A-396 958, einer Entgegenhaltung, die
nach Artikel 54 (3) EPU fiir die Neuheitspriifung zu
berilicksichtigen war, abgegrenzt sei und die
Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfiille.

Allerdings stelle der Disclaimer wegen seines “product-
by-process" Charakters kein eindeutiges Merkmal dar,
weil unklar sei, inwieweit sich die vom Disclaimer
umfaRten Pfropfpolymerisate von aus den gleichen

Monomeren, aber auf andere Weise hergestellten
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Pfropfpolymerisaten, eingeschlossen die in der Anmeldung
selbst beispielhaft offenbarten, strukturell

unterscheiden liefen.

Da die abhingigen Anspriiche 2 bis 5, ebenso wie der
unabhingige Anspruch 6 das gleiche unklare negative
"product-by-process" Merkmal enthielten, erfiillten somit
alle Anspriiche nicht die Erfordernisse des

Artikels 84 EPU.

In der Beschwerdebegriindung widersprach die
Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) den obigen
SchluRfolgerungen. Anspruch 1 gebe, ihrer Meinung nach,
den Gegenstand an, fiir den Schutz begehrt wird, sei
deutlich, knapp gefaft und von der Beschreibung
gestiitzt; er erfiille somit alle Erfordernisse des
Artikels 84 EPU.

Die in der Entscheidung angegeben Griinde vermengten
lberlegungen zur Auslegung und Schutzwirkung eines
Patentanspruchs der Entgegenhaltung mit solchen der
Neuheit und "eventuell' auch der Offenbarung der
Erfindung, die von Artikel 84 EPU nicht umfaRt seien.
Ein Disclaimer misse keine anderen Anforderungen
erfiillen, als die, sich eng an die Lehre der

Entgegenhaltung zu halten, was hier geschehen sei.

Im ibrigen verletze die Entscheidung Artikel 113 (1)
EPUJ, weil die Beschwerdefiihrerin keine Gelegenheit
gehabt habe, zu dem in der angefochtenen Entscheidung
erstmals vorgetragenen Vorwurf Stellung zu nehmen, daf
der Anspruch den Gegenstand nicht angebe, fiir den Schutz

begehrt werde.

In Mitteilungen vom 22. Oktober 1997, 27. April 1998 und
22. September 1998 bestdtigte die Kammer im wesentlichen
die Artikel 84 EPU betreffende Schluffolgerung der
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Priifungsabteilung, stellte fest, daR die angefochtene
Entscheidung Artikel 113 EPU nicht verletze, und &duRerte
sich im lbrigen zu zwischenzeitlichen Anderungs-
vorschldgen der Beschwerdeflihrerin (siehe folgender
Punkt VII).

Die Beschwerdefihrerin legte in ihren Schriftsdtzen vom
17. Februar 1998 und 2. September 1998 MeRergebnisse
vor, die u. a. die Schubmodulniveaus von ABS-
Pfropfpolymerisaten gegeniiberstellen, die einerseits mit
Hilfe eines Initiatorsystems aus einem organischen
Hydroperoxid und Ascorbinsdure und anderseits mit Hilfe
erfindungsgemdf zu verwendender Initiatoren hergestellt

wurden.

Mit den genannten Schriftsédtzen sowie einem weiteren
Schriftsatz vom 23. November 1998 reichte die
Beschwerdeflihrerin gednderte Anspruchsfassungen ein, mit
denen sie auf zwischenzeitliche Kritik der Kammer

reagierte (siehe vorstehender Punkt V).

i) Der mit dem letzgenannten Schriftsatz
eingereichte gliltige Hauptantrag umfaft sieben
Anspriiche, wobei sich Anspruch 1 von seiner
Formulierung in der zurilckgewiesenen Fassung nur
durch den Ersatz des Disclaimers in der

Charakterisierung der Komponente C:

"mit Ausnahme von Pfropfpolymerisaten, die mit
Hilfe eines Initiatorsystems aus einem
organischen Hydroperoxid und Ascorbins&ure
erhdltlich sind"

durch das Merkmal:
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"wobei die Pfropfpolymerisate mit Hilfe von
Radikalinitiatoren ausgewdhlt aus Hydroperoxiden

und Persulfaten erhidltlich sind, und"

unterscheidet.

Der unabhingige (gegeniiber der zurlickgewiesenen
Anspruchsfassung ergédnzte) Anspruch 7 des
Hauptantrags entspricht in seinem Wortlaut dem
des Anspruchs 1, mit Ausnahme der einleitenden,
der Charakterisierung der Komponenten A bis D

vorangestellten Definition:

w7 . Verfahren zur Herstellung von
thermoplastischen Formmassen durch Vermischen bei

erhéhter Temperatur von'

Die Anspriiche 2 bis 6 des Hauptantrags sind
identisch mit denselben Anspriichen gemdf der
angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt II,

letzter Absatz).

ii) GemiaR vorliegender Antragslage besteht als
einziger Hilfsantrag die mit Schriftsatz vom
2. September 1998 als Hilfsantrag 2 eingereichte,
sieben Anspriiche umfassende Anspruchsfassung,
deren Anspriiche 1 und 7 auf die Verwendung von
Persulfaten bei der Herstellung der

Pfropfpolymerisate C beschrénkt sind.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
des mit Schriftsatz vom 23. November eingereichten
Hauptantrags bzw. des mit Schriftsatz vom

2. September 1998 eingereichten Hilfsantrags 2 zu

erteilen.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragt weiters die Riickzahlung

der Beschwerdegebihr.

Ertscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde ist zulédssig.

Hauptantrag

2. Artikel 123 (2) EPU

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von
seiner Fassung geméﬁ den Erstunterlagen substantiell nur
durch das zusidtzliche Merkmal, daf die Pfropfpoly-
merisate C mit Hilfe von Radikalinitiatoren ausgewdhlt
aus Hydroperoxiden und Persulfaten erhdltlich sind.
Dieses Merkmal war auf Seite 18, Zeilen 16 bis 21 der
Erstunterlagen offenbart.

2.2 Anspruch 7 basiert auf dem urspriinglichen Anspruch 1
und, beziiglich der einleitenden Charakterisierung, auf
Seite 21, Zeilen 26 bis 28 der Erstunterlagen.

2.3 Die Anderungen bzw. Ergédnzungen geniigen somit der
Bedingung des Artikels 123 (2) EPU.

3. Artikel 84 EPU

3.1 Die Anspriiche 1 und 7 des Hauptantrags enthalten den in

0306.D

der angefochtenen Entscheidung wegen Unklarheit
beanstandeten Disclaimer nicht mehr. Der darauf
beruhende Einwand ist somit gegeniber den Anspriichen des

Hauptantrags gegenstandslos.
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Das den Disclaimer ersetzende Merkmal:

"wobei die Pfropfpolymerisate mit Hilfe von
Radikalinitiatoren ausgewidhlt aus Hydroperoxiden und

Persulfaten erhdltlich sind"

erfiillt die Bedingungen des Artikels 84 EPU,
insbesondere auch die dem Disclaimer abgesprochene
Bedingung "den Gegenstand anzugeben, fur den Schutz

begehrt wird".

Der Hinweis in Anspruch 7 auf "erh&hte Temperaturen®
beim Vermischen der verschiedenen Polymerkomponenten
richtet sich auf die Temperaturen, die in den iiblichen
Vorrichtungen wie Innenknetern, Extrudern oder
Doppelwellenschnecken herrschen (vgl. Seite 21,

Zzeilen 18 bis 23) und erfiillt fiir den Fachmann somit das
Erfordnernis der Klarheit.

Neuheit (Artikel 54 (3) EPU) gegeniiber der
Entgegenhaltung D1: EP-A-0 396 958

D1 offenbart gemdf Anspruch 1 thermoplastische
Formmassen enthaltend 5 bis 99 Gew.-% eines aromatischen
Polycarbonats (Komponente A) und 1 bis 95 Gew.-% eines
Pfropfpolymerisats (Komponente B), wobeli die Komponenten
A und B im wesentlichen wie die korrespondierenden
Komponenten A und C gemidf Anspruch 1 der vorliegenden
Anmeldung definiert sind. Dariber hinaus kann den
Formmassen bis zu 75 Gew.-% des Polycarbonats ein
weiteres thermoplastisches Harz (Komponente C) zugesetzt
werden. Als Komponente C kénnen gemdf Seite 8, Zeilen 17
bis 20 u. a. Vinyl-Copolymerisate aus einerseits Styrol,
o-Methylstyrol, kernsubstituiertem Styrol,
Methylmethycrylat oder Mischungen daraus und anderseits
Acrylnitril, Methacrylnitril, Methylmethacrylat,
Maleinsdureanhydrid, N-substituiertem Maleinimid oder
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Mischungen daraus verwendet werden, wobei Copolymerisate
aus Styrol-Maleins&dureanhydrid und Styrol-Acrylnitril
beispielhaft hervorgehoben sind (Seite 8, Zeilen 26 bis
38; Seite 12, Zeilen 37 bis 50: Copolymerisate C.1.1 und
c.1.2).

Die Komponenten A, B und C von Dl entsprechen somit in
dieser Reihenfolge den Komponenten A, C und B gemdf
Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung.

Gemdf Anspruch 1 von D1 wird bei der Herstellung des
Pfropfpolymerisats B "ein spezielles Initiatorsystem aus
einem organischen Hydroperoxid und Ascorbinsdure

verwendet".

Trotz weitestgehender Ubereinstimmung der Mengen und
Monomer-Zusammensetzungen der Komponenten A, B und C der
Formmassen gemidf der vorliegenden Anmeldung mit den
gemdR D1 verwendeten Komponenten, ist die Neuheit der
anmeldungsgemidffen Formmassen dadurch gegeben, daR sich
die jeweiligen Pfropfpolymerisate (erfindungsgemidflRe
Komponente C; Komponente B von Dl1l), bedingt durch die
Verwendung unterschiedlicher Initiatorsysteme,

strukturell unterscheiden.

Die obige SchlufRfolgerung basiert auf den von der
Beschwerdeflihrerin mit den Schriftsdtzen vom

17. Februar 1998'* (siehe iiberleitender Absatz Seiten 1/2
und Seite 2, Punkt 3.) und 2. September 1998!" (siehe
Anlage 4, Tabelle 1) vorgelegten Versuchsergebnissen,
wonach die Schubmodulniveaus G, von ABS-Pfropfpoly-
merisaten, die - wie in D1 gefordert - unter Verwendung
eines Initiatorsystems aus einem organischen
Hydroperoxid und Ascorbinsdure hergestellt wurden, sich
signifikant von jenen unterscheiden, die - wie gemifR
Anspruch 1 des Hauptantrags - unter Verwendung wvon

Hydroperoxiden oder Persulfaten hergestellt wurden.



- 10 - T 0423/97

gemdfd der gemdft der Vergleich Vergleich
Erfindung Erfindung gemdf® D1 gemdfs D1
Initiator |H,0, + K-peroxi- t-Butylhydro- | Cumolhydro-
FeSo," disulfat® |peroxid/ peroxid/
Na-Ascorbat®’ |Ascorbinséure”
Gyorr (MPA) 260 250 94 95
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Die unterschiedlichen Schubmodulniveaus bei Verwendung
verschiedener Initiatorsysteme kénnen nur durch einen
strukturellen Unterschied der jeweils hergestellten

Pfropfpolymerisate erklédrt werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber

der Offenbarung von D1.

Auch die Neuheit der Gegenstidnde der iibrigen Anspriiche,
die alle die Merkmale des Anspruchs 1 mitumfassen, ist

gegeniiber D1 gegeben.

Bei dieser Sachlage eriibrigt sich ein Eingehen auf den

Hilfsantrag der Beschwerdefiihrerin.
Artikel 113 (1) EPU

Die angefochtene Entscheidung hat die Verpflichtung auf
rechtliches Gehér nach Artikel 113 (1) EPU nicht

verletzt.

Im Bescheid der Priifungsabteilung vom 27. Januar 1995
wurde unter Punkt “2. Art. 84 EPU" zur Klarheit des
Anspruchs 1, der - mit Ausnahme der Wortwahl "erhalten
worden sind" anstelle von "erhdltlich sind" - den
gleichen Disclaimer enthielt wie in der zuriickgewiesenen

Fassung, folgendes ausgefihrt:




6.3

0306.D

- 11 - T 0423/97

"2.1 Aus den o. g. Griinden erfiillt die vorgeschlagene
Formulierung auch nicht die Erfordernisse der
Klarheit, da momentan nicht ersichtlich ist, daR
sich die Produkte von Dl in irgendeiner Weise
strukturell von den mdglicherweise sonst

beanspruchten nachweislich unterscheiden liefe.

2.2 Mit anderen Worten ist es momentan nicht mdglich
einem Produkt nachzuweisen, ob es nach dem
Verfahren von D1 erhdltlich ist, oder nach

irgendeinem anderen Verfahren.®

Die in den Punkten 4 bis 8 der Griinde der angefochtenen
Entscheidung dargelegte Argumentation zur Frage der
Zuldssigkeit des Anspruchs 1 bezliglich der Bestimmungen
des Artikels 84 EPU entspricht im Kern genau den oben
zitierten Ausfiihrungen des Bescheids vom

27. Januar 1995, der dem ZurickweisungsbeschluR

vorausging. .

Die Anmelderin/Beschwerdefihrerin hatte daher
Gelegenheit, sich zu den Griinden zu &duffern, auf die die

Entscheidung gestiitzt ist.

Es liegt somit kein wesentlicher Verfahrensmangel vor,
der gemidR Regel 67 EPU eine der Vorraussetzungen fiir die

Riickzahlung der Beschwerdegebiihr ist.

Bei der Sachpriifung wurde bisher der im Recherchen-
bericht genannte umfangreiche Stand der Technik nicht
beriicksichtigt. Die Kammer weist die Sache daher gemdfR
Artikel 111 EPU zur Fortsetzung des Priifungsverfahrens

an die Vorinstanz zurilick.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuriickverwiesen mit
der Anordnung, das Priifungsverfahren auf der Basis der

folgenden Dokumente fortzusetzen:

Anspriuche: Nr. 1 bis 7, eingereicht mit Schreiben
vom 23. November 1998,

Beschreibung: Seiten 1 bis 4, 6 bis 17 und 19 bis 26
wie urspriinglich eingereicht,
Seiten 5 und 18 eingereicht mit Schreiben
vom 23. November 1998.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird
zurilickgewiesen.

Die Geschiftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
Vi / .

/ \// C s (W

E. GYrgmafer _ C. Gérardin
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