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Sachverhalt und Antrége
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Die am 8. Oktober 1991 unter Beanspruchung der Prioritit
einer deutschen Voranmeldung (4032911) vom 17. Oktober
1990 eingereichte europdische Patentanmeldung

Nr. 91 917 660.2, die auf die internationale
Patentanmeldung Nr. PCT/EP91/01911 zuriickgeht, mit der
Verdffentlichungsnummer WO-A-92/07020 (EP-A-0 553 142)
und dem Titel "Feuchtigkeitshirtbare Polyamide" wurde
von der Prifungsabteilung mit Entscheidung vom 27. Juli
1998 zurtckgewiesen. Die Zuriickweisung erfolgte auf der
Grundlage eines Anspruchssatzes mit finf Ansprichen,
wobei die Anspriiche 1 und 2 mit Schriftsatz vom 4. Juni
1998, die Anspriche 3 bis 5 mit Schriftsatz vom

25. September 1997 eingereicht worden waren und
folgenden Wortlaut besaRen:

"1. Verfahren zur Herstellung feuchtigkeitshirtbarer,
reaktive Alkoxysilangruppen enthaltender Polyamide,
dadurch gekennzeichnet, daf estergruppenterminierte

Polyamide mit einem aminoterminierten Alkoxysilan des

Typs

| | (11)
HN-R1-Si(OR?);_,

umgesetzt wird,

wobei n = 0, 1 oder 2

R' und R* = Kohlenwasserstoffreste,
R’ ein Wasserstoff und

R’ = eine Alkylgruppe sind.

2. Verfahren zur Herstellung feuchtigkeitshértbarer,
reaktive Alkoxysilangruppen Alkoxysilangruppen [sic]
enthaltender Polyamide, dadurch gekennzeichnet, daf
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ein aminogruppenhaltiges Polyamid mit einem

esterterminierten Alkoxysilan des Typs

RS R4,
’ (III)
R°0,C-R®-CON-R'-Si(0R?),.,

wobein = 0, 1, 2,

R' und R* = Kohlenwasserstoffreste,

2,
"

Wasserstoff,

A,
]

eine Alkylgruppe,
R° und R’ = ein aliphatischer Rest ist,

umgesetzt wird.

T 0269/99

Verfahren nach einem der vorstehenden Verfahrens-

anspruche, dadurch gekennzeichnet, daR das Verfahren

als zweistufige Eintopfreaktion durchgefiithrt wird.

Verwendung der feuchtigkeitshértenden, reaktive

Alkoxysilangruppen enthaltenden Polyamide gemif

mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3 als
Dichtstoffe, Schmelzklebtoffe [lies:
"Schmelzklebstoffe"] und/oder Vergufmassen,
insbesondere als Schmelzklebstoffe.

Verwendung der feuchtigkeitshértbaren, reaktive

Alkoxysilangruppen enthaltenden Polyamide gemafd

mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3 zum VerguR® von

Elektro- und/oder Elektronikbauteilen, zur

Herstellung von Formteilen, zur Fixierung von

Substraten in Nahe von Warmequellen, zur Verklebung

von Olfiltern, zur Herstellung von Kabelmanteln

[lies: "Kabelmdnteln"], zur Herstellung von
Schichtmantelkabeln, als Beschichtung oder

Formulierungsbestandteile fiir wArmeschrumpfende

Bauteile, zur Verklebung von Kunststoffen und/oder

Glas mit sich selbst oder anderen Materialien, zur
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Herstellung von hoch-belastbaren Vliesen sowie als

Reparaturset fir Réhrensysteme."

Die Zurlickweisung wurde mit fehlender Neuheit der
Anspriiche 4 und 5 gegeniiber

Di: DE-A-3 917 92s,
D2: US-A-3 341 501 bzw.
D3: DE-A-3 339 981

sowie mangelnder erfinderischer Tatigkeit der Ansprlche

1 bis 3 gegeniliber D1 und D2 begriindet.

Die fehlende Neuheit der beiden Verwendungsansprliche
gegeniiber D1 wurde damit begrindet, daR diese
Druckschrift Reaktionsprodukte von durch Carboxylgruppen
terminierten Polyamiden mit Silanen beschreibe, die
neben hydrolysierbaren Gruppen auch Aminogruppen
aufwiesen. Diese Produkte erfiillten die in der

vorliegenden Anmeldung angegebene Formel

R3 R4,
| | ¢

PA-[CON-R1-Si(0RZ)3.n]

und dienten zur Herstellung von Spritzgufteilen, R&hren

und Kabelumhtillungen.

D2 beschreibe ebenfalls Polyamide, die mit Aminogruppen
enthaltenden Alkoxysilanen modifiziert worden seien und
auch unter die Formel (I) fielen. Diese Polyamide wiirden
als Klebstoffe benutzt.

In D3 wirden Produkte beschrieben, die zur Herstel lung
von Formkérpern dienten. Sie seien die Reaktionsprodukte
von mit Carboxylgruppen terminierten Polyamiden und

Isocyanatosilanen. Bei dieser Reaktion wiirden die im
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Ubrigen Alkoxygruppen enthaltenden Silane durch
Amidgruppen an die Polyamide gebunden.

Unter Hinweis auf die Priifungsrichtlinien sei die
Anmelderin darauf hingewiesen worden, daf® ein Produkte
nicht dadurch neu werde, daf es durch ein neues
Verfahren hergestellt worden ist. Es sei aber nicht
gezeigt worden, daR sich die Produkte der beanspruchten
Verfahren von denen der drei Dokumente unterschieden.
Die Verwendung solcher Polyamide mit reaktiven
Alkoxyendgruppen zur Herstellung von Formteilen,
Klebstoffen oder Vergufmassen sei daraus aber bekannt.

Die Ansprliche 1 bis 3 seien nicht erfinderisch, da die
Herstellung von Alkoxysilangruppen enthaltenden
Polyamiden durch Umsetzung eines durch Carboxylgruppen
terminierten Polyamids mit einem Aminosilan aus D1
bekannt sei. Davon unterscheide sich das Verfahren gemanR
Anspruch 1 hauptsdchlich durch den Einsatz eines durch
Estergruppen terminierten Polyamids.

Es sei aber nicht gezeigt worden, daf mit dem genannten
Unterschied ein lUberraschender Effekt verbunden sei. So
seien die Vergleichsversuche ohne Aussagekraft, da sie
nicht dem nédchstliegenden Stand der Technik D1

entsprachen.

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefiihrerin
(Anmelderin) am 18. September 1998 unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebiihr Beschwerde ein
und beantragte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

und die Erteilung eines europdischen Patents.

Die Beschwerde wurde in einem am 4. Dezember 1998
eingelangten Schriftsatz begritindet. Damit gleichzeitig
reichte sie eine neue Seite mit den Anspriichen 1 und 2
ein, die zusammen mit den vorherigen Ansprichen 3 bis 5

Grundlage des Hauptantrags bilden sollten. Dieselbe
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Fassung der Anspriiche 1 bis 3 wurde im Rahmen eines

Hilfsantrags weiterverfolgt.

Gegenliber D1 wurde argumentiert, dort werde ein
Verfahren zur Herstellung vernetzter Polyamid-
Formkdrper, nicht aber schmelzbarer Polyamide zur
Verwendung als Dichtstoffe, Schmelzklebstoffe und/oder
Verguffmassen beschrieben. Infolgedessen habe es nicht
nahegelegen, D1 in Betracht zu ziehen, wenn es darum
gegangen sei, ein alkoxysilan-terminiertes Polyamid zur
Verfigung zu stellen, das vor allem ohne nennenswerte
Zunahme der Viskosit&t hergestellt werden kdnne. Aus der
Vielzahl der in D1 angegebenen Kombinationsméglichkeiten
von funktionellen Gruppen am Polyamid bzw. Silan sei in
den Vergleichsbeispiele 1 und 2 eine Ausfihrungsform
nachgearbeitet worden, mit dem Ergebnis des Ansteigens
der Viskositdt. Im Gegensatz hierzu zeigten die
Beispiele 1 bis 4, daR die Aufgabe erfindungsgemaR

geldst werde.

Die Verwendungsanspriiche seien neu, da in D1 und D3 von
vernetzten Formkoérpern die Rede sei, in D2 nur von
Klebstoff, nicht aber von Schmelzklebstoff.

In einem am 8. Dezember 2000 erlassenen Bescheid des
Berichterstatters der Kammer wurden neben einigen
Einwadnden zum Wortlaut der Anspriiche im wesentlichen
diesselben Einwé&nde wie in der angefochtenen
Entscheidung gegen die Neuheit der Verwendungsansprtiche
4 und 5 erhoben, da die in den beiden Druckschriften
verwendeten Produkte vor ihrer Vernetzung nicht von den
Verfahrensprodukten gemaf Anmeldung zu unterscheiden und
sich die dort offenbarten Verwendungen mit denen der

beiden Anspriiche 4 und 5 zu uberlappen schienen.

Daneben wurde wegen der nicht erkennbaren Unterschiede
zwischen den nach den beanspruchten Verfahren

herstellbaren Produkten, deren Verwendung den Gegenstand
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der Anspriche 4 und 5 bildete, und den Produkten der
Dokumente D1 und D2 die Frage der Einheitlichkeit gemif
Artikel 82 EPU aufgeworfen.

AuRerdem folgte ein Hinweis, daR die Beurteilung der
Patentfahigkeit und der Ldsung der technischen Aufgabe
insbesondere auf Grundlage vorliegender Versuchs-

ergebnisse erfolgen werde.

Daraufhin wurden mit einer Eingabe vom 18. Juni 2001
Patentanspriche 1 bis 5, deren Wortlaut der der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung
entsprach, sowie eine Stellungnahme zu den erhobenen
Einwanden vorgelegt. Darin widersprach die Beschwerde-
fihrerin dem Einwand mangelnder Einheitlichkeit, da ein
technischer Zusammenhang zwischen den Verfahrens-
ansprichen und den Verwendungsanspriichen offensichtlich
sei und eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verwirklicht werde, na&mlich ein einfaches Verfahren ohne
nennenswerte Neben- und/oder Riickreaktionen und ohne
nennenswerte Zunahme der Viskositat zur Verfiigung zu

stellen.

Auf dieser Grundlage machte sie auch das Vorliegen

erfinderischer Tatigkeit geltend.

In der am 14. Dezember 2001 auf den Hilfsantrag der
Beschwerdeflihrerin abgehaltenen miindlichen Verhandlung
legte die Beschwerdefiihrerin einen weiteren
modifizierten Anspruchssatz vor, der sich von dem
Wortlaut der im obigen Abschnitt I wiedergegebenen
Fassung durch die Streichung von Anspruch 2 sowie die
Umnumerierung der dortigen Anspriiche "3" big "5" 4in n2w
bis "4" unterschied. In diesen Anspriichen wurde auch der
Rickbezug angepaft, im nunmehrigen Anspruch 2 lautet der
Anfang von Zeile 1 nun "Verfahren nach nach Anspruch 1,
dadurch" (das zweite "nach" ist Uberfliissig), die
Anfange der beiden anderen Anspriiche "Verwendung der
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Polyamide gem&R mindestens einem der Anspriiche 1 oder
2",

Zum beanspruchten Anmeldungsgegenstand sowie den in der
angefochtenen Entscheidung entgegengehaltenen Druck-
schriften trug die Beschwerdefithrerin im wesentlichen

vorxr:

a) Das nun beanspruchte Verfahren beruhe auf der
polymeranalogen Reaktion einer speziellen Auswahl von
Ausgangsverbindungen, bei der sich die Struktur des
eingesetzten Polyamids nicht verindere, da keine
Nebenreaktionen auftriten. Es finde nur die Amino-
lyse-Reaktion eines esterterminierten Polyamids mit
einem aminoterminierten Alkoxysilan der Formel (II)
zu amidgebundenen Silylgruppen statt, die allein das
Polyamid vernetzbar machten. Der Vergleich der
Schmelzviskositdten der esterterminierten Ausgangs-
polyamide mit den jeweiligen Verfahrensprodukten nach
jeweils zwei-stlindiger Umsetzung mit 3-Amino-
propyltrimethoxysilan zeigten deutlich, daR sich das
Polyamidgerlst dabei nicht &ndere: Polyamid (1) mit
4400 mPas bei 175 °C (Vergleichsbeispiel 1) ergebe
ein Produkt mit 4200 mPas bei 175 °¢ (Beispiel 1);
Ausgangs-Polyamid mit 3300 mPas bei 150 °C
(Beispiel 3a) liefere ein Aminolyse-Produkt mit
3600 mPas bei 150 °C (Beispiel 3b) (Seiten 11 bis
13).

b) D1 beschreibe die unspezifische Herstellung von
Polyamid-Formkdrpern, bei der eine Reihe
funktioneller Gruppen an Polyamiden und Silanen in
unterschiedlichen Kombinationen miteinander umgesetzt
wirden. Einerseits sei durch die Vergleichsbeispiele
in der vorliegenden Anmeldung gezeigt worden, daR bei
Einsatz von Isocyanat-Gruppen, einer der in D1
bevorzugten Ausfihrungsformen, eine deutliche

Viskositatserhdhung durch Harnstoffgruppenbildung
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auftreten kdénne; andererseits sei, wie in der
Beschreibungseinleitung dargelegt, bei Einsatz
anderer in D1 bevorzugter Gruppen, z. B. von
Epoxygruppen, wegen dadurch hervorgerufener
Vernetzungen ebenfalls mit hdheren Viskosit&ten zu
rechnen (Seite 1 und Seite 2, Absatz 1 der
Anmeldung) .

In D2 werde die Herstellung eines Polyamids durch
base-katalysierte, im wesentlichen wasserfreie
anionische Polymerisation von Lactam in Gegenwart
eines Silans beschrieben, das aus einer Reihe von
Verbindungen mit unterschiedlichen reaktiven Gruppen
auszuwahlen sei. Ausweislich des am néchsten
kommenden Beispiels 1, in dem Caprolactam in
Gegenwart von Aminopropyltriethoxysilan und einem
equimolaren Gemisch von Natriumhydrid und
Phenylisocyanat polymerisiert werde, trete dort schon
nach kurzer Zeit Gelierung, d. h. Vernetzung, ein
(innerhalb von 15 min bei 160 °C; Spalte 6, Zeilen
61/62) . Gelbildung werde auch in Beispiel 4
beobachtet. Dies lasse deutliche Zweifel tiber die
Aussagekraft der allgemeinen Ausfiithrungen zur Bildung
linearer Polyamid mit Silyl-Endgruppen in der
Beschreibung aufkommen, die zu den Beispielen in
klarem Widerspruch stliinden (Spalte 4, Zeile 57 bis
Spalte 5, Zeile 48). Ein nachgestellter Vergleichs-
versuch habe allenfalls die schlechten Resultate der
dortigen Beispiele bestidtigen kdénnen. Auch die lange
Zeitdauer zwischen der Verdffentlichung von D2 und
dem Prioritdtstag der vorliegenden Anmeldung sollte
berticksichtigt werden. Sie zeige, daR die gefundene
spezielle Kombination der funktionellen Gruppen zur

Lésung der Aufgabe keineswegs nahegelegen habe.

D3 beschreibe ebenso wenig die spezielle Kombination

von Ausgangsmaterialien.
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e) Bei dieser Sachlage kénne nicht in Frage gestellt
werden, daf das direkte Verfahrensprodukt von
Anspruch 1 sich deutlich von den Produkten der
genannten Literatur unterscheide, so daf hierin auch
das gemeinsame, einen Beitrag zum Stand der Technik
leistende technische Merkmal der Verfahrens- und der
Verwendungs-Ansprliche gesehen werden miisse, auch wenn
das Produkt selbst nicht beansprucht werde. Daher sei
Einheitlichkeit gegeben.

Aus den genannten Grinden seien auch Neuheit und
erfinderische Tatigkeit der Anspriiche gegeben.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der
Anspriche 1 bis 4 gemdR dem in der mindlichen
Verhandlung gestellten Hauptantrag, hilfsweise auf Basis
der Anspriche 1 und 2 gem&R dem in der mindlichen

Verhandlung gestellten Hilfsantrag zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

0231.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

Wortlaut der Anspriiche

Artikel 123 (2) EPU

Gegen den Wortlaut der vorliegenden Anspriiche ist
seitens der Prifungsabteilung kein Einwand gemiR

Artikel 123 (2) EPU erhoben worden. Die Kammer hat

keinen AnlaR, von dieser Beurteilung abzuweichen.
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Artikel 84 EPU

Die Kammer sieht, abgesehen von den oben angesprochenen
Schreibfehlern, die nunmehrige Fassung der Anspruiche als
hinreichend klar an.

Einheitlichkeit

Einheitlichkeit kann anerkannt werden, wenn die
unabhangigen Anspriiche (hier Verfahrensanspruch 1 und
Verwendungsanspriiche 3 und 4) eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen (Artikel 82 EPU).

Es ist daher zu entscheiden, ob das in Artikel 82 EPU
geforderte Kriterium durch das verbindende Merkmal der
verschiedenen Anspruchskategorien, das Verfahrensprodukt
des beanspruchten Verfahrens, erfiillt wird. Die
aufgeworfene Frage zur Einheitlichkeit griindet im
wesentlichen auf den Feststellungen in der angefochtenen
Entscheidung, daff ein Produkt nicht dadurch neu werde,
daf® es durch ein neues Verfahren hergestellt worden sei,
und daf das durch das beanspruchte Verfahren
hergestellte, Alkoxysilan-Endgruppen aufweisende
Polyamid nicht von den Alkoxysilan-Endgruppen
aufweisenden Polyamiden aus D1, D2 oder D3 unterschieden
werden kénne (Entscheidung: Punkte 2.5.1 und 2.5.2).

Die ndhere Betrachtung der Of fenbarung der in der
angefochtenen Entscheidung in Betracht gezogenen

Druckschriften ergibt hierzu folgendes:

D1 beschreibt die Herstellung vernetzter Polyamidform-
koérper durch die Umsetzung von Polyamiden, die zu
mindestens 30 Gew.-% verzweigte Polymerketten enthalten,

in der Schmelze mit einem Silan der Formel

Y-Si(2) -2, (1)
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und Formgebung der dabei erhaltenen Umsetzungsprodukte
zu FormkOrpern, die anschliefend mit Wasser oder
Feuchtigkeit in Bertihrung gebracht werden (Anspruch 1) .
Die Symbole in der Silan-Formel (1) bedeuten: n = 0, 1
oder 2; Z einen inerten organischen Rest; Y einen
zweiwertigen organischen, mit dem Siliciumatom
verbundenen Rest, der eine funktionelle Gruppe enthialt,
die mit Aminogruppen, Carboxylgruppen oder Amidgruppen
der Polyamide in der Schmelze unter Ausbildung einer
chemischen Bindung reagiert. Beispiele fiir solche
funktionelle Gruppen des Silans sind Epoxy-, Isocyanat-,
Saureanhydrid-, Amino- sowie Carbonsaureestergruppen
aromatischer Alkohole mit 6 bis 14 C-Atomen. Die bei
Feuchtigkeitszutritt hydrolysierbaren Reste A umfassen
vorzugsweise die Gruppe -OR, besonders bevorzugt die
Methoxy-, Ethyoxy- und/oder 2-Methoxyethoxy-Reste
(Seite 2, Zeilen 31 bis 38; Seite 4, Zeilen 5 bis 15).

Als bevorzugte Endgruppen der als Ausgangsverbindungen
eingesetzten Polyamide werden -NH,, -NHR bzw. -COOH
genannt, wovon wiederum -NHR bevorzugt ist (Seite 3,
Zeilen 10/11).

Die Reaktionsprodukte der Polyamide mit Silanen gemaf
Formel (1) vor Formgebung und hydrolytischer Vernetzung
sind nirgends charakterisiert. Dies gilt selbst fir die
Beispiele und Vergleichsversuche, in denen durch
hydrolytische Vernetzung hergestellte Formkérper solcher
Reaktionsprodukte aus Polyamiden, deren terminale
Aminogruppen ausschlieflich mit unterschiedlichen Mengen
an Glycidoxypropyltrimethoxysilan zur Reaktion gebracht
worden sind, hinsichtlich ihrer mechanischen

Eigenschaften untersucht werden.
3.2.2 D2 betrifft die Herstellung linearer Polyamide mit

Silan-Endgruppen durch basenkatalysierte Polymerisation
von Lactamen (im Gegensatz zur hydrolytischen

0231.D Y A
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Polymerisation, die in D1: Seite 2, letzte Zeile,

genannt wird), in Gegenwart von Silanen der Formel

H
(T0) Sz (2),
- Te-n
worin T ein C,- bis C;-Alkylrest, x eine ganze Zahl von 2
bis 3, T' Wasserstoff oder C,- bis C,-Alkylrest und Z ein
zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest ausgewdhlt aus C,- bis
Cs-Alkylen oder Phenylen sind, oder Silanen, die sich von
den Verbindungen der Formel (2) durch den Ersatz der
Aminogruppe -NHT' durch eine Hydroxylgruppe oder eine
Gruppe der Formel -COOT unterscheiden. Als ein
bevorzugtes Beispiel flir Silane wird Aminopropyltri-

ethoxysilan genannt (Spalte 2, Zeilen 22 bis 58).

Die Herstellung der modifizierten Polyamide erfolgt
durch base-katalysierte Polymerisation von Lactamen tiber
die Bildung eines Iminium-Ions. Das Silan, ein
Katalysator, z. B. ein basisches Metall oder Metall, das
Lewissduren bilden kann, sowie vorzugsweise ein
Initiator, z. B. ein Isocyanat, werden dem Reaktions-
gemisch nach Entfernung aller Wasserspuren zugesetzt
(Spalte 3, Zeile 63 bis Spalte 4, Zeile 24; Spalte 4,
Zeile 57 bis Spalte 5, Zeile 58).

In den Beispielen 1 und 4 wird c-Caprolactam mittels
Natriumhydrid und equimolaren Mengen von Aminopropyl-
triethoxysilan und Phenylisocyanat bzw. Toluyl-
diisocyanat polymerisiert. In beiden F&llen entstehen
mindestens Gelanteile. Diese Tatsache verdeutlicht den
Ausfihrungen der Beschwerdefiihrerin zufolge, daf sich
die Produkte von D2 deutlich von denen des Verfahrens
gema dem vorliegenden Anspruch 1 unterscheiden, bei
deren Herstellung auch bei l&ngeren Reaktionszeiten
keine Gelbildung erfolgt.
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D3 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung hochviskoser
bzw. thermisch formstabiler, mindestens teilvernetzter
Polyamide. Dazu wird wasserfreies Polyamid in erster

Stufe mit einem Silan der Formel
Y-Si (Z)n_A(3-n) (3)

in der Schmelze umgesetzt und das Umsetzungsprodukt dann
mit Wasser in Berlthrung gebracht.

Im Silan der Formel (3) haben die Gruppen A, Y und Z
sowie der Index n mit zwei Ausnahmen die gleichen
Bedeutungen wie in D1 (siehe Punkt 3.2.1, oben): Y kann
keine Aminogruppe, jedoch eine aktivierte Vinylgruppe
enthalten (Anspruch 1; Seite 8, letzter Absatz bis
Seite 10, Zeile 4; Seite 12, Zeile 13 bis Seite 14,
Absatz 1). In den Beispielen sind ausschlieRlich
Isocyanato- und Epoxysilane eingesetzt worden.

Far die Ausgangs-Polyamide gilt das Gleiche, das bereits
zu D1 ausgefdhrt worden ist (siehe obigen Punkt 3.2.1).
Besonders herausgehoben sind in D3 die Polyamide mit NH,-
Endgruppen (Seite 10, letzte zwei Zeilen bis Seite 12,
Zeile 12). Dariiber hinaus wird noch die COOH-Gruppe
genannt (Seite 12, Zeile 9).

Unter Berlcksichtigung des Vortrags der Beschwerde-
fihrerin (Abschnitt V., oben) und der Beschreibungs-
einleitung zum Stand der Technik kommt die Kammer zu dem
SchluB, daf sowohl in D1 wie in D3 zwar durch die
breiten und sehr allgemein gefaften Definitionen der
Ausgangsverbindungen, Polyamid und Silan, viele
Kombinationen von Reaktionen der funktionellen Gruppen
der Polyamid- und der Silankomponenten denkbar sind,

diese aber anders als die Aminolyse gemiaR Anspruch 1 zu
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einem breiten Spektrum méglicher Nebenreaktionen und
Nebenprodukten sowie Viskosit&tserhdhungen fihren
kénnen. In den Beispielen der beiden Druckschriften wird
konkret lediglich die Modifizierung von Polyamid mit
v-Glycidoxypropyltrimethoxysilan bzw. y-Isocyanato-
propyltriethoxysilan beschrieben. Solche Produkte
entsprechen jedoch nicht einem Produkt, das durch die
gemafs Anspruch 1 der Streitanmeldung definierte
Aminolyse hergestellt werden kann. Zudem tritt in den
Vergleichsbeispielen der Anmeldung bei Einsatz von
Isocyanatgruppen enthaltenden Silanen eine deutliche

Viskositatserhdhung ein.

Bei der vdllig andersartigen Reaktion in D2 entstehen
ebenso offensichtlich Produkte, die sich ausweislich der
in den dortigen Beispielen 1 und 4 beschriebenen Bildung
von Gelanteilen ebenfalls von den gemdf Anmeldung
hergestellten unterscheiden.

Daher stellen die nicht als bekannt nachgewiesenen
Verfahrensprodukte mit ihrem besonderen Charakter
infolge des einfachen Herstellungsverfahrens ohne
nennenswerte Neben- und/oder Riickreaktionen und ihrer
unerheblichen Viskosit&tszunahme ein technisches Merkmal
dar, auf das die in Artikel 82 EPU genannte Bedingung
fir die Einheitlichkeit der Verfahrens- und
Verwendungsanspriiche zutrifft. Die Bedingungen des
Artikel 82 EPU werden folglich erfiullt.

Neuheit

Die Neuheit der Verfahrensanspriiche ist nicht in Frage
gestellt worden. Die Kammer hat keinen AnlaR, von dieser

Beurteilung abzuweichen.

Hinsichtlich der Neuheit der Verwendungsanspriiche sind
die bereits zur Frage der Einheitlichkeit angesprochenen

Fakten und Argumente in Betracht zu ziehen. Aus den
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vorstehenden Feststellungen unter den Punkten 3.2 bis
3.3 folgt, daR Identit&t der bekannten Produkte mit den
Verfahrensprodukten von Anspruch 1 nicht festgestellt
werden kann. Daraus ergibt sich folgerichtig auch die
Neuheit der Gegenstédnde der Anspriliche 3 und 4.

Aufgabe und Lésung

Die in Rede stehende Anmeldung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung feuchtigkeitshdrtbarer Polyamide und

ihre Verwendung.

Ein solches Verfahren ist bereits aus D1 bekannt. Die
sehr allgemeine Offenbarung der Druckschrift ist bereits
unter Punkt 3.2.1 abgehandelt worden. Die einzige im
einzelnen beschriebene Ausfiihrungsform ist die Umsetzung
der Aminoendgruppen verzweigter Polyamide aus Lactamen
bzw. w-Aminosduren mit epoxyfunktionellem Silan

(Seite 4, Zeilen 16 bis 19; die Beispiele ab Seite 5).
Das dortige Verfahren dient zur Herstellung vernetzter

Polyamid-Formkdérper.

Wie in der Beschreibungseinleitung der vorliegenden
Anmeldung dargelegt, besitzen viele der bekannten
Reaktionen Nachteile durch mdgliche Nebenreaktionen, wie
z. B. die Reaktion von bei der Ringd®ffnung von
Epoxidringen entstehenden Hydroxylgruppen mit den
hydrolysierbaren Gruppen der Silane, die sich
beispielsweise in einer Zunahme der Viskositit &uRRern.
Gem&f Seite 2, Zeilen 11 bis 16, der vorliegenden
Patentanmeldung kann daher die demgegenliber zu ldsende
technische Aufgabe in der Definition eines Verfahrens
gesehen werden, durch das solche Nebenreaktionen und

Viskositatserhdhungen vermieden werden.

Von dem néchstliegenden Stand der Technik gemdf D1
unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren durch die
Auswahl von Polyamiden mit Esterendgruppen und amino-
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gruppenterminierten Silanen, die gem#R der gefundenen
Lésung durch polymeranaloge Reaktion abreagieren, d. h.
ohne Strukturinderung des Polyamidgerlists. Wie dem
Vergleich der Viskosit&ten der als Ausgangsverbindung
eingesetzten Polyamide mit denen der Endprodukte in
Vergleichsbeispiel 1/Beispiel 1 und Beispiel 3a/b zu
entnehmen ist, wird diese Aufgabe glaubhaft geldst.

Erfinderische Titigkeit

Es bleibt zu entscheiden, ob sich die gefundene Ldsung
aus dem im Prifungsverfahren herangezogenen Stand der

Technik fir den Fachmann in naheliegender Weise ergibt.

Wie bereits oben festgestellt, und Gleiches gilt auch
fir D3, sind in D1 eine ganze Reihe von Reaktionen
zwischen den funktionellen Gruppen des Polyamids und des
Silans denkbar, jedoch gibt es nirgends einen Hinweis
auf den Einsatz esterterminierter Polyamide, vielmehr
werden in beiden Druckschriften deutlich amino-
funktionelle Polyamide bevorzugt. Uberdies wird die oben
genannte Aufgabe nirgends in Betracht gezogen.

Folglich kénnen weder D1 noch D3 das beanspruchte
Verfahren nahelegen.

Zwar wird in D2 aminoterminiertes Silan als eine
bevorzugte Ausgangssubstanz bezeichnet, diese wird aber,
wie unter Punkt 3.2.2 dargelegt, in einem vdllig anderen
Reaktionstyp eingesetzt, der sich noch dazu grundlegend
von der hydrolytischen Polymerisation zum Polyamid
unterscheidet (D2: Spalte 3, 63 bis 66; D1: Seite 2,
Zeile 67 bis Seite 2, Zeile 1).

Schon auf Grund der Tatsache heraus, daf D2 keine
Reaktion beschreibt, die auch im weitesten Sinn eine
Anregung flUr eine polymeranaloge Umsetzung geben kdénnte,
kann die Druckschrift keine Lehre in Richtung auf die
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gefundene Loésung geben.

Aus dem Gesagten folgt zwangsldufig, daR auch die
Kombination der Dokumente flir den Fachmann keineswegs
nahelag, und zudem, daf3 selbst eine unter unzulassiger
Ruckschau ins Auge gefafte Kombination nicht zur
gefundenen L&sung der zugrundeliegende Aufgabe fiihren

wlrde.

Gleiches gilt auch fir die Ausgestaltung des Verfahrens
gemaf Anspruch 2.

In Anbetracht der vorstehend festgestellten Unterschiede
zwischen den Produkten der verschiedenen Verfahren kann
auch die Verwendung der Verfahrensprodukte von

Anspruch 1 fir die angegebenen Einsatzgebiete nicht als

naheliegend bezeichnet werden.

Daher ist die Kammer zum Schluf gekommen, daf der
Hauptantrag die Erfordernisse des EPU erfiillt. Aus
diesem Grund konnte der gestellte Hilfsantrag auRer
Betracht bleiben.

Die Beschreibung wird gerade im Hinblick auf die
Streichung des bisherigen Anspruchs 2, wie er im obigen
Abschnitt I wiedergegeben ist, und den dadurch bedingten
Wegfall eines alternativen Verfahrens mit seinen
andersartigen Ausgangsverbindungen und Verfahrens-
mafnahmen genau an den jetzigen in der Anmeldung
verbliebenen Wortlaut der Anspriiche anzupassen sein.
Insoweit enthdlt die Beschreibung derzeit noch
Sachverhalte, die nun als offensichtlich belanglos und
unnétig sowie als im Widerspruch zu Anspruch 1 stehend
zu streichen sein werden (Artikel 84 und Regel 34 (1) c)
EPU) .
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Der Fall wird an die Prifungsabteilung zuriickverwiesen
mit der Auflage, ein Patent zu erteilen auf Basis der
Patentanspriche 1 bis 4 gemdf dem in der miindlichen
Verhandlung am 14. Dezember vorgelegten Hauptantrag mit
einer daran angepaften Beschreibung.

Die Geschi&ftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

30,_ 0231.D

£

R. Young



