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Sachverhalt und Antréage

1973.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung, das europdai sche Patent 0 405 615 zu
wi der r uf en.

Das Streitpatent beruht auf der européischen

Tei |l annel dung mt der Annel denummer 90 114 011. 1;
fruhere Annel dung i m Sinne von Artikel 76 EPU ist die
eur opai sche Annel dung mt der Verdffentlichungsnunmer
0 381 986.

| nsbesondere war di e Ei nspruchsabteilung der Mei nung,
dall es nahel i egend war, die anspruchsgenél3en

Ver bi ndungen al s al | ei ni ge Trei bgase fir

geschl ossenzel | i ge Kunststof f-Schaunstof fe auf Basis von
Pol ystyrol en, Pol yvinyl chl ori den oder Phenol -

For mal dehyd- Kondensat en zu verwenden, da di e Verwendung
von Pol yfluoral kanen mt maximal 4 C Atonen als Ersatz
fir ozonschadi gende Trei bgase in Kunststoff-
Schaunst of f en bekannt war.

D e Beschwerdef Uhrerin (Patentinhaberin) hat mt

Schrei ben vom 5. Novenber 1998 Test ergebni sse zur

Unt er mauerung ei ner erfinderischen Tati gkeit

ei ngereicht. Darin wurden die Warnel ei tzahl en Lanbda von
Pol ystyrol schaunst of fen, hergestellt unter Verwendung
von 1,1, 1, 3, 3-Pentafl uorpropan oder von M schungen genafl}
Druckschrift (1) als Treibmttel, verglichen. Witerhin
wur de di e Verwendung von 1,1, 1, 3, 3- Pent af | uor propan al s
Rei nigungsm ttel einer elektronischen Leiterplatine
illustriert.

Di e Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat mt Schreiben
vom 15. Januar 2002 mtgeteilt, sich aus dem
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Beschwer deverfahren zuriuckzuzi ehen. D ese Erkl &rung
erfolgte in Beantwortung der Aufforderung durch die
Kanmer (Punkt 4 der Mtteilung vom 26. Novenber 2001),
di e Beschwer degegnerin nige sich dar uber erkl aren, ob
sie weiterhin Verfahrensbeteiligte bleiben will oder

ni cht .

Wahrend der am 16. Juli 2002 vor der Beschwer dekanmer

statt gefundenen nindl i chen Verhandl ung, hat die
Beschwer def threrin, als einzigen Antrag, einen Satz von
drei Ansprichen und eine aus zwei Seiten bestehende

geanderte Beschrei bung ei ngereicht.

Di e ei nzi gen unabhéangi gen Anspriche 1 und 3 | auteten:
"1. Verwendung von Pol yfl uoral kanen der For nel

CX;- CY,-R (1)

die 3 bis 7 Fluoratome enthalten, wobei X;, Y, und Rin
ei ner der fol genden Konbi nati onen vorliegen:

Xs Y, R

F; |H, |CHF

F. |HE |CH.F

F, H, CHF,

HF, |F,  |CHF

Fs HF CH,

F, |F, | CF.CH,

F, |HF | CF,CH,

F; |H, |CF,CFH,

F, H, CH,-CH;,4

H; F, CF;-CH,

F;, |H, | CF,.CH,

F, | HCF, | CH,

F, H; . CH,-CH,-CH,3
F, |H, |-CH(CH,-CH,
F, |H, |CF,

als alleinige Trei bgase fur geschl ossenzel lige
Kunst st of f - Schaunst of fe auf Basis von Pol ystyrol en,
Pol yvi nyl chl ori den oder Phenol - For mal dehyd- Kondensat en. "

"3. Verwendung der in Anspruch 1 angegebenen

1973.D
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Pol yf |l uor al kane als Entfettungs- und/oder
Rei ni gungsmttel in der Elektroindustrie."

| m Beschwer deverfahren wrde lediglich die
Pat ent f &hi gkei t der beanspruchten Verwendung gegeniber
den Druckschriften

(1) BE- A- 850 971,

(3) US-A-3 725 317 und

(12) Ki rk- G hmer Encycl opedi a of Chem cal Technol ogy,
dritte Ausgabe, Vol. 10, Seite 866, John Wley &
Sons, 1980

in Frage gestellt.

D e Beschwerdef ihrerin hat vorgetragen, die in den
Ansprichen 1 und 3 beanspruchten Verwendungen seien
gegeniuber die Lehre dieser Druckschriften neu und
erfinderisch.

Fur di e Verwendung gemall Anspruch 1 reprasentiere die
Druckschrift (1) den nachstliegenden Stand der Techni k.
Ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) bestand die
Auf gabe darin, weitere Trei bgase zur Verfigung zu
stellen, die die Ozonschicht der Erdatnosphéare nicht
mehr negativ beeinflussen, mt denen geschl ossenzellige
Kunst st of f - Schaunstoffe mt &hnlich guten \Warne-

| soli ereigenschaften hergestellt und die als alleinige
Tr ei bgase verwendet werden kénnen.

Fur di e Verwendung gemall Anspruch 3 reprasentiere die
Druckschrift (12) den nachstliegenden Stand der Techni k;
ausgehend davon bestehe die Aufgabe darin, weitere
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Entfettungs- und/ oder Reinigungsmttel in der
El ekt roi ndustri e aufzufinden, die die Ozonschicht der
Er dat nosphare ni cht nmehr negativ beeinflussen.

Di e Beschwerdefdhrerin beantragte die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der in der mindlichen Verhandl ung

Uberrei chten Fassung der Anspriche 1 bis 3 und
angepaldt en Beschr ei bung.

Am Ende der mindl i che Verhandl ung verkindete der
Vor si tzende di e Entschei dung der Kammer.

Ent schei dungsgr inde

2.2

1973.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Artikel 76 (1) EPU und Artikel 123 (2) und (3) EPU

Ei ne Teil annmel dung nuf3 di e Erforderni sse sowohl des
Artikels 76 (1) EPU als auch des Artikels 123 (2) EPU
erfallen. Somt ist zu priufen, ob der Gegenstand des
Pat entes nicht Uber den Inhalt der Annel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung und auch nicht uber
den Inhalt der eingereichten Teil annmel dung hi nausgeht.

I n der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung (St ammannel dung) sind di e beanspruchten

Ver bi ndungen auf Seite 2, Zeile 29 bis Seite 3, Zeile 23
beschri eben, wobei deren Verwendung als all einige

Trei bgase fur geschl ossenzellige Schaunstoffe auf Basis
von Pol ystyrol en, Polyvinylchloriden und Phenol -

For mal dehyd- Kondensaten der Seite 4, Zeilen 4 bis 11 und
Zeilen 24 bis 27, und der Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5,
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Zeile 1 zu entnehnen i st.

Ei ne entsprechende O fenbarung findet sich in der

ei ngerei chten Teil annel dung auf Seite 2, Zeile 32 bis
Seite 3, Zeile 23; Seite 4, Zeilen 4 bis 11 und Zeilen
24 bis 27, und der Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5,
Zeile 1.

Der Gegenstand des abhangi gen Anspruchs 2 ist der

Anrel dung in der urspringlich eingereichten Fassung und
der eingereichten Teil annmel dung (siehe jeweils Seite 4,
erster Absatz) zu ent nehnen.

2.3 Di e Verwendung der anspruchsgemnméf3en Pol yfl uoral kane al s
Ent f ettungs- und/ oder Reinigungsmttel in der
El ekt roi ndustrie ist der Anneldung in der urspringlich
ei ngerei chten Fassung und der eingereichten
Tei |l annel dung, jeweils Seite 10, Zeilen 29 bis 37, zu
ent nehnen.

2.4 D e Beschwerdekamrer hat festgestellt, daB die
Beschrei bungsseiten 1 und 2 des Streitpatentes so
geandert wurden, dall deren Inhalt in Ei nklang mt den
Ansprichen 1 bis 3 gebracht wurde, ohne Uber den Inhalt
der Annel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung
und der eingereichten Teil annel dung hi nauszugehen.

Weiterhin hat die Beschwerdekanmer festgestellt, dal3, im
Vergleich mt den erteilten Anspruchen, der

Schut zberei ch der geltenden Anspriche 1 bis 3

ei ngeschr ankt wurde.

2.5 Somit sind alle Erforderni sse des Artikels 76 (1) EPU
und der Artikel 123 (2) und (3) EPU erfillt.

1973.D Y A



1973.D

-6 - T 0716/ 98

Anspriche 1 und 2

Neuhei t

GemalR der Druckschrift (1) ist es zwi ngend erforderlich,
dall in der Herstellung von Pol ystyrol - Schaum al s

Trei bgas eine M schung eines Treibmttels mt niedriger
Permeabilitéat und eines Treibmttels mt hoher
Pernmeabilit&at verwendet wird (Seite 4, zweiter Absatz).
Da weder die in demauf Seite 4 unten begi nnenden Absatz
aufgefihrten Treibmttel mt niedriger Perneabilitéat,
noch die imzweiten Absatz auf Seite 5 aufgelisteten
Treibmttel mt hoher Pernmeabilitéat mt einem
anspruchsgeméafRen Pol yfl uoral kan Ubereinstimt, wird der
beanspruchten Verwendung durch die Lehre der
Druckschrift (1) die Neuheit nicht genommen.

Anspruch 5 der Druckschrift (3) betrifft ein

Ext rusi onsverfahren zur Herstellung von

geschl ossenzel | i gen Pol ystyrol - Schaunst of f en unt er
Verwendung von hal ogeni erten Kohl enwasserstoffen als
Trei bgas. Der Spalte 2, Zeilen 42 bis 67, ist zu

ent nehnen, dalR fluorierte Kohl enwasserstoffe mt 1 bis 4
Kohl enst of f at onmen, di e nbgl i cherwei se auch Chl or und
Brom ent hal ten, geei gnete Trei bgase sind; in der

Spalte 2, Zeile 64 wird u.a. die unbestimte Verbindung
1,1, 3, 3-Pent af | uor propan genannt. Alle in den Beispielen
beschri ebenen Kunst st of f- Schaune wurden unter Verwendung
von Dichlordifluornmethan hergestellt und die anderen
genannten fluorierten Kohl enwasserstoffe unterscheiden
sich eindeutig von den anspruchsgenél3en

Pol yf | uor al kanen.

Um neuhei t sschadlich zu sein, missen genmall der
Recht sprechung der Beschwerdekamrern des EPA alle



3.2

3.2.1

1973.D

-7 - T 0716/ 98

Mer kmal e ei nes beanspruchten Gegenstands ei ndeutig und
unm ttel bar in einer Druckschrift offenbart sein. Da im
vorliegenden Fall aus der unvoll standi gen Bezei chnung
"1,1, 3, 3-Pent af | uor propan” nicht herleitbar ist, ob das
erforderliche funfte Fluoratomsich in der 1- oder
2-Position befindet, ist allein schon aus di esem G und
die i m Anspruch 1 beanspruchte Verwendung ni cht durch
di e Druckschrift (3) vorbeschrieben. Aullerdemist die
Verwendung von fluorierten Kohl enwasserstoffen als

al I ei ni ge Trei bgase der all geneinen Lehre dieser
Druckschrift nirgendwo zu ent nehnen.

Da di e beanspruchte Verwendung somt den Druckschriften
(1) und (3) nicht klar und eindeutig zu entnehnen i st
und, wie die Kammer festgestellt hat, auch in keiner der
dbrigen imEi nspruchsverfahren genannten Druckschriften
vor beschrieben ist, ist der CGegenstand der Anspriche 1
und 2 gegeniber demzitierten Stand der Techni k als neu
zu betrachten.

Erfinderi sche Tatigkeit

Es wird nicht bestritten, dal fir die beanspruchte
Verwendung di e Druckschrift (1) den néachstliegenden
Stand der Techni k darstellt.

Druckschrift (1) betrifft geschl ossenzellige Kunststoff-
Schaunst of fe auf Basis von Polystyrolen mt guten

t herm schen |soliereigenschaften, zu deren Herstellung
ein Gem sch aus einem Treibmttel mt hoher
Permeabilit&t und einemmt niedriger Perneabilitéat
verwendet wird (Seite 2, erster Satz, und Seite 4,
erster Satz des zweiten Absatzes). Bevorzugt werden

gem schte fluor- und chlorhaltigen Verbindungen, w e
1,1-Difluor-1-chlorethan als Treibmttel mt niedriger
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Perneabilitat, als Treibmttel mt hoher Perneabilitat
i nsbesondere Methylchlorid und 1, 1-Di fl uorethan
angegeben (Seite 4, letzter Absatz, und Seite 5, erster
und zweiter Absatz).

Ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) bestand die
Auf gabe darin, weitere Trei bgase aufzufinden, die fur
di e Herstellung von geschl ossenzel | i gen Kunst st of f -
Schaunst of fen auf Basis von zum ndest Pol ystyrolen
verwendet werden kénnen, die ahnlich gute therm sche

| sol i erei genschaften aufwei sen, wobei di ese Treibgase
di e Ozonschi cht der Erdatnosphare nicht nmehr negativ
beei nfl ussen, weil sie nicht mt konventionellen

Tr ei bgasen gem scht werden nissen (siehe die
Patentschrift, Seite 3, Zeilen 28 bis 39 und 45 bis 49).

Zur LoOsung di eser Aufgabe wird die Verwendung der im
Anspruch 1 definierten Polyfluoral kane als alleinige
Trei bgase nicht nur far Kunststoff-Schaunstoffe auf
Basi s von Pol ystyrol en, sondern auch von

Pol yvi nyl chl ori den oder Phenol - For mal dehyd- Kondensat en
vor geschl agen (si ehe Punkt |V oben).

Unstreitig wuirde mt den mt Schrei ben vom5. Novenber
1998 ei ngereichten Vergl ei chsversuchen gl aubhaft
gemacht, dall unter der all einigen Verwendung von
1,1,1,3,3-Pentafl uorpropan als Treibmttel hergestellte
Pol ystyrol schaunst of f e &hnl i che Warnel ei t zahl en Lanbda
und somt &ahnlich gute therm sche Isoliereigenschafte
auf wei sen wi e unter Verwendung von M schungen aus

50/ 50 Methylchlorid/1,1-Difluor-1-chlorethan oder

50/50 1,1-Difluorethan/ 1, 1-Di fl uor-1-chl oret han
hergestel | te Pol ystyrol schaunst of f e.

Mangel s j eglichen Nachwei ses, dalR nicht mt allen
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anspruchsgeméafRen Pol yfl uoral kanen geschl ossenzel |i ge
Kunst st of f - Schaunst of f e auf Basi s von Pol ystyrol en,

Pol yvi nyl chl ori den oder Phenol - For mal dehyd- Kondensat en
mt &hnlich guten therm schen Isoliereigenschaften
hergestellt werden koénnen, hat die Kamrer kei nen G und
zu bezweifeln, dalR die in Punkt 5.1.2 definierte Aufgabe
unter Verwendung al |l er anspruchsgenmafRen Pol yfl uoral kanen
gel 6st werden kann.

Es bleibt somt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die gestellte Aufgabe durch
die i m Anspruch definierte Verwendung zu | dsen.

Aus Seite 2, Zeilen 13 bis 21, der Druckschrift (1) geht
hervor, dal3 Chlorfl uoral kane, insbesondere

Chl orfl uornet han, die Ozonschicht der Erdatnosphare
negativ beeinflussen. Als Losung di eses Problens wrd
dort die Verwendung der im Punkt 3.2.1 oben

beschri ebenen M schung von Trei bgasen vorgeschl agen.
Tatsachlich ist der Tabelle | der Druckschrift (1) zu
ent nehnmen, dall geschl ossenzel | i ge Kunst st off-
Schaunst of fe auf Basis von Pol ystyrol en ahnlich gute

t herm sche Ei genschafte aufwei sen, wenn sie unter

Ver wendung ei ner sol chen M schung von Trei bgasen
hergestellt werden wie wenn sie unter all einiger

Ver wendung von Chl orfl uornethan (Beispiele 7 und 8) oder
1,1-Difluor-1-chlorethan (Beispiel 16) hergestellt

wer den.

Aus der Druckschrift (1) geht jedoch nirgendwo hervor,
dall bei Verwendung von hal ogeni erten Al kanen, die drei
bi s finf Kohlenstoffatone und 3 bis 7 Fluoratone
ent hal ten, geschwei ge denn von den anspruchsgenéf3en
Pol yfl uor al kane, als alleinige Trei bgase, solch gute
t herm sche Ei genschafte ebenfalls erreicht werden
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kénnten. Dieser Druckschrift gibt somt keinen H nweis
auf eine nbgliche Verwendung der anspruchsgenéallen
Pol yal kane.

Die Druckschrift (3) betrifft die Herstellung von

geschl ossenzel | i gen Pol ystyrol - Schaunst of f schi chten mt
hoher Steifigkeit und Festigkeit (Spalte 1, Zeilen 4 bis
6, und Spalte 2, Zeilen 11 bis 13). Da in dieser
Druckschrift weder die therm schen Eigenschaften der

er hal t enen Schaunst of f schi chten noch die Probl emati k der
negati ve Beei nfl ussung der Erdat nosphare erwahnt werden
konnt e der Fachmann di eser Druckschrift keinen H nweis
auf di e beanspruchte Verwendung ent nehnen und hatte auch
kei nen Grund, die Lehre der Druckschrift (3) in Betracht
zu zi ehen, geschwei ge denn diese mt der Lehre der
Druckschrift (1) zu komnbi ni eren.

Da die ubrigen i mEi nspruchsverfahren genannten
Druckschriften noch weiter entfernten Stand der Technik
darstellen, wrd die beanspruchte Verwendung somt nicht
durch den zitierten Stand der Techni k nahegel egt.

Anspruch 3
Kl ar hei t

Da der erteilte Anspruch 3 sich schon auf eine
Verwendung "al s Entfettungs- und/ oder Reinigungsmttel
in der Elektroindustrie" bezieht und die Erfordernisse
gemalR Arti kel 84 EPU kein Einspruchsgrund sind, hat die
Kamrer nach st andi ger Rechtsprechung kei ne Befugnis zu
prifen, ob der geltende Anspruch 3 das Erfordernis der
Kl arheit entspricht.

Neuhei t
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Dokurent (12) offenbart lediglich, daR die beiden

Ver bi ndungen CO ,FCC F, und CO ;F allgenein als
Entfettungsmttel in der elektronischen Industrie
verwendet werden. Somt unterscheidet sich die Lehre
di eser Druckschrift schon von der beanspruchten
Verwendung durch di e chem sche Natur der eingesetzten
Ver bi ndungen.

Da di e beanspruchte Verwendung som t Dokument (12) nicht
zu entnehmen i st und, we die Kanmer festgestellt hat,
auch in keiner der uUbrigen im Einspruchsverfahren
genannten Druckschriften vorbeschrieben ist, ist der
Cegenstand der Anspruch 3 gegenuber dem zitierten Stand
der Techni k neu.

Erfinderi sche Tatigkeit

Dokunment (12) représentiert den einzigen zitierten Stand
der Techni k und zwar in Form des all genei nen Fachw ssens
am Annel det ag, wobei nicht nehr als die Verwendung von
zwei chlor- und fluorhaltigen Einzel verbi ndungen als
industrielle Entfettungs- und/oder Reinigungsmttel
dargestellt wird. Somt konnte ein Fachmann weder dem
Dokurent (12) noch einem anderen zitierten Stand der
Techni k den H nwei s entnehnen, dal3 gerade die
anspruchsgenéfRen Pol yfl uoral kane fur di e beanspruchte
Ver wendung geei gnet si nd.

Somt wird die beanspruchte Verwendung der in Rede
st ehenden Pol yfl uoral kane durch den zitierten Stand der
Techni k ni cht nahegel egt.

Ent schei dungsf or nel

1973.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Anordnung, das Patent in der in der nundlichen
Ver handl ung Uberrei chten Fassung der Beschrei bung

(2 Seiten) und der Anspriche (1 bis 3)
aufrecht zuer hal t en.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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