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Sachverhalt und Antréage
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Die Erteilung des européischen Patents Nr. 0 299 444 auf
di e europai sche Patentannmel dung Nr. 88 111 172.8 der
BASF Akti engesel | schaft, angeneldet am 13. Juli 1988
wurde am 1. Juni 1994 bekannt gemacht.

Di e unabhéangi gen Anspriche 1, 6 und 7 | auteten:

" 1. Tei | aromati sche Copol yam de, enthaltend als
wesent | i che Konponenten
A) 40 - 90 Gew. % Ei nheiten, die sich von
Ter epht hal saure und Hexanet hyl endi am n abl ei t en,
B) O - 50 Gew. % Ei nheiten, die sich von &- Caprol actam
abl ei ten und
C 0 - 60 Gew. % Einheiten, die sich von Adipi nsaure
und Hexanet hyl endi am n abl ei t en,
wobei di e Konponente B) und/oder C) insgesant m ndestens
10 Gew. % der Gesant ei nheiten ausmachen und die
Copol yam de ei nen Triam ngehalt von weniger als 0,5
Gew. % auf wei sen.

6. Verwendung der teilaromati schen Copol yam de gemal3 den
Ansprichen 1 bis 5 zur Herstellung von Folien, Fasern
und For nkdr pern.

7. Fornkorper, erhaltlich aus teilaromatischen
Copol yam den gemél3 den Ansprichen 1 bis 5 als
wesent | i chen Konponenten."

Di e Anspriuche 2 bis 5 waren von Anspruch 1 abhéngi g.

Cegen das Patent wurde gestltzt auf die Bestimungen des
Artikels 100 a) und b) EPU Ei nspruch erhoben von
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Toray Industries, Inc. (Einsprechende I) am
24. Februar 1995 und
EMS- | NVENTA AG (Ei nsprechende Il) am 1. Mirz 1995

und beantragt, das Patents in seinem gesanten Unfang zu
wi der r uf en.

Di e Einsprechende Il hat ihren Einspruch mt Schriftsatz
vom 21. April 1997 zuridckgenonmen.

L1l Mt Schriftsatz vom26. April 1996 erhob di e Anpbco
Corporation und mt Schriftsatz vom 28. Januar 1999 die
BP Anpbco Corporation (beide imfolgenden "Dritte Partei”
genannt) Ei nwande genmaR Arti kel 115 EPU

| V. Der im Ei nspruchsverfahren bertcksichtigte Stand der
Techni k unfal3te fol gende Ent gegenhal tungen

D1: EP-B-0 129 196,

D2: EP-B-0 129 195,

D3: US- A-4 603 166,

D4: DE- A-1 961 746,

D5: Kat suro Kuze und Shinji Mwa, Kobunshi Kagaku,
Vol . 25, No. 277, Seiten 318 bis 324 (1967),
i nkl . Englischer Abstract, sow e Englische
Uber set zung des korrespondi erenden Artikels
"Research into Pol yam des having Aromati c Ri ngs
in the Main Chain" in Polynmer Chem stry, Vol. 25,
No. 277, (1968),

D6: Sen-1 Gakkai shi, Vol. 29, No. 12, Seiten 538 bis
545 (1973), Deutsche Ubersetzung,

D7: JP- A-61/ 159 422; Deutsche und Englische
(Tei | ) Uber set zungen,

D8: A. J. Yuund R D. Evans, Journal of Polyner

Science, Vol. XLIIl, Seiten 249 bis 257 (1960),
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D9: EP-A-0 193 023,

D10: Vi eweg/ Mil | er: Kunst st of f handbuch Bd. VI,
Pol yam de, Seiten 15 und 491 bis 493, Hanser
Verl ag 1966,

D11: US- A-4 022 756,

D12: US-A-4 113 708 und

D13: Decl aration von W Gbtz vor dem USPTO vom
11. August 1992.

Mt der am 18. Marz 1999 mindlich verkundeten und am
19. April 1999 schriftlich begrindeten Entschei dung
wi derrief die Einspruchsabteilung das Patent.

Sie stellte fest, dall das Streitpatent zwar den

O f enbar ungsanf or der ungen von Arti kel 83 EPU geniige, daR
der Gegenstand des Anspruchs 1 aber gegentber der

Ent gegenhal tung D3 ni cht nmehr neu sei, weil die
Nachar bei t ungen des Beispiels XVII von D3 durch die
Dritte Partei und der Beispiele Il und XVIIl von D3
durch di e Ei nsprechende Il bew esen, dal diese

Ent gegenhal tung teil aromati sche Copol yam de m t

Triam ngehal ten von weniger als 0,5 Gew. -% genmal}
Anspruch 1 des Streitpatents of fenbare.

CGegen di ese Entschei dung hat di e Patentinhaberin am

17. Juni 1999 Beschwerde eingel egt, am 18. Juni 1999 die
Beschwer degebihr ei ngezahlt und am 18. August 1999 die
Beschwer debegr tndung ei ngerei cht.

Mt der Beschwerdebegrindung | egte di e Beschwerde-
fUhrerin ei ne gednderte Anspruchsfassung al s Hauptantrag
vor, den sie wdhrend der mindlichen Verhandl ung am

7. Februar 2002 nehrfach anderte und schlieBlich fallen
lieR. Dasselbe trifft auch auf alle imschriftlichen und
nmindl i chen Verfahren von der Beschwerdefuhrerin
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vorgel egten Hi | fsantré&age zu.

Dagegen reichte die Beschwerdef hrerin in der mindlichen
Ver handl ung als i hren einzigen Antrag ("Hauptantrag")
di e fol genden, dieser Entschei dung zugrundel i egenden

vi er Anspriche ein:

"1. Teilaromati sche Copol yam de, dadurch gekennzei chnet,
dal} sie
A) 50 - 80 Gew. % Ei nheiten, die sich von
Ter epht hal saure und Hexanet hyl endi am n abl ei ten, und
B) 20 - 50 Gew. % Ei nheiten, die sich von
a- Capr ol act am abl ei t en,
ent halten und di e Copol yam de ei nen Tri am ngehalt von
weni ger als 0,5 Gew. % auf wei sen.

2. Teilaromati sche Copol yam de nach Anspruch 1, dadurch
gekennzei chnet, dal sie
A) 60 - 75 Gew. % Ei nheiten, die sich von
Ter epht hal sdure und Hexanet hyl endi am n abl ei ten, und
B) 25 - 40 Gew. % Ei nheiten, die sich von
a- Capr ol act am abl ei t en,
ent hal t en.

3. Verwendung der teilaromati schen Copol yam de genald den
Ansprichen 1 oder 2 zur Herstellung von Folien, Fasern
und For nkdr pern.

4. Fornkorper, erhaltlich aus teilaromati schen
Copol yam den gemal3 den Anspruchen 1 oder 2 als
wesent | i che Konponenten."

Soweit die von der Beschwerdefihrerin imschriftlichen
und nundl i chen Verfahren vorgebrachten Argunente sich
auf die vorstehend erwahnten fall engel assenen Antrége
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bezi ehen, sind sie fur diese Entschei dung ohne Bel ang
und es erdbrigt sich daher auf sie einzugehen.

Zur Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des einzigen
i n der nundlichen Verhandl ung aufrechterhaltenen Antrags
stellte die Beschwerdefihrerin fest, dalR zwar die

Ent gegenhal tungen D1 und D2 auch teil aromati sche

Copol yami de mt Einheiten (6T-Ei nheiten) aus einerseits
Ter epht hal sdure (TA) und Hexanet hyl endi am n (HVDA) und
anderseits von &-Caprol actam gebi |l deten Ei nheiten

(6-Ei nheiten) offenbarten, allerdings nicht in den
beanspruchten Gew cht sverhal t ni ssen. Dal3 di ese
Zusamenset zung nicht willkdarlich gewdhlt sei, gehe aus
demvon ihr mt Schriftsatz vom 15. Oktober 1997 (als
Pat enti nhaberin) eingereichten (und mt der

Beschwer debegr tndung neu vorgel egt en) Versuchsbericht |
hervor, gemal3 dessen Tabelle 1 6/ 6T Copol yam de mt der
beansprucht en Zusammenset zung in i hren Ei genschaften

6/ 6T Copol yam den mt anderer Zusanmmensetzung uberl| egen
seien. Folglich handl e es sich patentgemald um ei ne
gezi el te Auswahl .

Di e Neuheit des CGegenstandes von Anspruch 1 gegenuber
der Entgegenhal tung D12, die Copol yam de aus 6T- und

61 - Ei nheiten (1 = Isophthal saure) offenbare, die bis zu
15 Ml - % a- Capr ol act am Ei nhei ten ent hal ten kdnnen, sei
durch den dort zu hohen CGehalt von m ndestens 20 Ml -%

61 - Ei nhei t en gegeben.

Di e Beschwerdegegnerin (Einsprechende |I) hat in ihrem
Schriftsatz vom 28. Septenber 1999 kei ne sachlichen
Ausf Uhrungen gemacht und, entsprechend ihrer Mtteilung
vom 13. Novenber 2001, an der mindlichen Verhandl ung

ni cht teil genomen.
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Die Dritte Partei hat im Beschwerdeverfahren erneut zwei
Ei ngaben gemaR Artikel 115 EPU gemacht, die erste
datiert vom 31l. Marz 2000 (i m Nanmen von BP Anobco
Corporation) und die zweite (i mNanmen von BP Corporation
North Anerica Inc.) datiert vom 24. Septenber 2001.

Darin setzte sich die Dritte Partei mt Sachverhalten zu
Antragen ausei nander, die in der mindlichen Verhandl ung
von der Beschwerdefihrerin nicht weiterverfol gt wurden.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der Basis der in der nmindlichen Verhandl ung
Uberrei chten Anspriche 1 bis 4.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de.

Ent schei dungsgr tinde

2.1
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Zul assung der in der mindlichen Verhandl ung vorgel egten
gednderten Anspruchsfassung

Der geltende Antrag wurde von der Beschwerdefihrerin

ei ngerei cht, nachdem sich i m Zuge der nindlichen

Ver handl ung herausgestellt hatte, dall Versuche der
Beschwer def Uhrerin, den in der angefochtenen

Ent schei dung er hobenen Vorwurf fehl ender Neuheit
gegentber D3 durch eine Ergadnzung des der Entschei dung
zugr undel i egenden Anspruchs 1 auszur &unen, an den
Vorschriften von Artikel 84 und/oder Artikel 123 (2) EPU
scheiterten
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Es war somt der Fall gegeben, dafl der in der nundlichen
Ver handl ung vorgel egte Antrag den Zweck hatte, eine
sonst drohende Bestatigung der Wderrufsentschei dung der
Vorinstanz des Streitpatents zu vernei den und ei ne
eventuel |l e Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem
Unfang zu ernbglichen (cf. T 0543/89 vom 29. Juni 1990,
G inde 2.1).

Aus diesem Gund |iel3 die Kammer den Antrag trotz seiner
spaten Vorlage in der nundlichen Verhandl ung zu, wobei
auch Bertcksi chtigung fand, dal

i) sein Anspruch 1 eine einfache Konbinati on von
Mer krmal en der erteilten Anspriche 1 und 4
darstellt und seine Anspriche 2 bis 4 den
erteilten Ansprichen 5 bis 7 entsprechen, und dald

i) i m Ei nspruchs- und besonders i m bi sherigen
Beschwer deverfahren di e Patentf&hi gkeit der nun
beanspruchten Vari ante der beanspruchten
Erfindung (6/6T Copol yam de) praktisch nicht zur
Di skussi on stand, obwohl sie einen prom nenten
Tei | gegenstand des erteilten Anspruchs 1
ausmacht; bisher wurde nam ich i mwesentlichen
nur die Frage der Neuheit des 66/ 6T Copol yam de
betreffenden Teil gegenstandes des erteilten
Anspruchs 1 diskutiert.

D e Kammer fand es daher angenessen, von der in

T 0153/85 (ABI. EPA 1988, 1) enpfohlenen Praxis, nur
ei ndeuti g gewahrbare spate Antrage zuzul assen
abzuwei chen.

Artikel 83, 84 und 123 (2) und (3) EPU
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Aus den Feststellungen i mobigen Punkt 2.3 i) ergibt
sich die Zul dssi gkeit der neuen Anspruchsfassung
beziglich der Bestinmungen des Artikels 123 (2) und (3)
EPU.

Di e neue Anspruchsfassung erfillt auch di e Bedi ngungen
von Artikel 84 EPU. die Anspriiche sind klar und von der
Beschr ei bung gest it zt .

Di e beanspruchte Erfindung ist auch ausrei chend

of fenbart im Sinne von Artikel 83 EPU (cf. Seite 6,
Bei spiel 1; Seite 7, Anwendungsbeispiel 1; Seite 11
Anwendungsbei spiel A/1).

Neuhei t

Ent gegenhal t ung D1:

Anspruch 1 di eser Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren
zur kontinuierlichen Herstellung von Pol yam den, bei dem
man in einer rohrfdrm gen Vorkondensati onszone ei ne
walkri ge Losung von Sal zen aus Di carbonsauren und

D ami nen unter gleichzeitiger Verdanpfung von Wasser und
Bi | dung ei nes Pré&pol yneren auf 250 bis 300 °C erhitzt,
wobei imersten Drittel dieser Zone bei einem Uberdruck
von 1 bis 10 bar bis zu ei nem Unset zungsgrad von

m ndestens 93 % kondensiert und in den restlichen zwei
Dritteln di eser Zone das Préapolynmere mt der Danpfphase
intensiv in Beridhrung gebracht wird, anschlielend

Prapol yneres und Danpf getrennt, das Prapolynere in eine
Pol ykondensati onszone gel eitet und unter ei nem Uberdruck
von 1 bis 10 bar bei einer Tenperatur von 250 bis 300 °C
wei t er kondensi ert w rd.

Genmal Seite 1, Zeile 28 bis Seite 2, Zeile 2 soll bei
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di esem Verfahren die Bildung von Triam nen mnimert
wer den, so dall bei der Verarbeitung der Pol yam de zu
Faden Abri sse und Kndot chenbil dungen ver m eden und
Streckausbeute und Festigkeit verbessert werden (siehe
auch Seite 2, Zeilen 18 bis 21).

Unt er den geei gneten Dicarbonsauren sind neben
al i phati schen auch aromati sche Di carbonsauren wie TA
genannt (Seite 2, Zeilen 27 bis 33).

Cenald Seite 3, Zeilen 4 bis 5 kann Caprol actam zur
Er zeugung von M schpol yanm den mtverwendet werden

Das einzige Beispiel (Beispiel 1 auf Seiten 5 bis 6)
beschrei bt die Herstellung von Nyl on-6,6 aus Adi pi nsaure
und HVDA, wobei das Produkt, das aus der Pol ykonden-
sationszone austritt, einen Triam n-Cehalt von 0.15 %
auf wei st.

Ent gegenhal t ung D2:

Anspruch 1 di eser Entgegenhaltung betrifft eine demin
D1 beschri ebenen Verfahren &hnliche Methode zur
konti nui erlichen Herstellung von Pol yam den, bei der man
i n einer Verdanpferzone eine waldri ge L6ésung von Sal zen
aus Di carbonsduren und D am nen bei 1 bis 10 bar

i nnerhal b von hdochstens 60 Sekunden unter gl eichzeitiger
Ver danpfung von Wasser und Bil dung ei nes Prapol ynmeren
auf 250 bis 300 °C erhitzt, wobei beim Austritt aus der
Ver danpf erzone der Unset zungsgrad m ndestens 93 % und
der Wassergehalt des Préapol yneren héchstens 7 Gew. - %
betragt, anschlielRend Prapol yneres und Danpf
kontinuierlich trennt, die Danpfe rektifiziert und

m tgefidhrte D am ne zurlckl eitet und das Prapol ynere
dann in einer Pol ykondensati onszone bei 1 bis 10 bar und
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250 bis 300 °C weiterkondensiert.

GemalR Seite 1, Zeile 28 bis Seite 2, Zeile 2 soll bei
di esem Verfahren die Bildung von Triam nen mnimert
wer den, so dalR bei der Verarbeitung der Polyam de zu
Faden Abri sse und Kndot chenbil dungen ver m eden und
Streckausbeute und Festigkeit verbessert werden (siehe
auch Seite 2, Zeilen 19 bis 23).

Unt er den geei gneten Dicarbonsauren sind neben
al i phati schen auch aromati sche wie TA genannt (Seite 2,
Zeilen 29 bis 35).

Cenald Seite 3, Zeilen 5 bis 7 kann Caprol actam zur
Er zeugung von M schpol yam den m tverwendet werden

Zwei Beispiele (Beispiele 1 und 2 auf Seiten 5 bis 6)
beschrei ben die Herstell ung von Nyl on-6, 6, wobei das
Produkt, das aus dem Abscheider austritt, in beiden
Fal | en einen Triam n-CGehalt von 0.15 % auf wei st .

Ent gegenhal t ung D12:

Anspruch 1 di eser Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von statistischen Copol yam den durch
Schnel zpol yneri sation einer M schung, die im
wesent | i chen besteht aus (i) Hexanet hyl endi ammoni um
terephthalat, (ii) Hexanethyl endi anmoni umi sophthal at in
ei nem Mol verhadltnis von 30:70 zu 80:20, und (iii) O bis
15 Mol -% bezogen auf Mole (i) und (ii) eines Lactans
(Anspruch 3: zwi schen 2 und 15 Ml - % Caprol act am) oder

ei nes bestimten Di am n-Di carbonséur e- Sal zes, wobei dem
Reakti onsgem sch zur Reduktion der Ammoni akbil dung vor
der Pol ynerisation 20 bis 20000 ppm ei ner bestinmten
Phosphor - Ver bi ndung zugegeben wi rd.



5.1

5.2

5.3

0522.D

- 11 - T 0634/99

Neuhei t

Ent gegenhal t ungen D1 und D2:

Cowohl di ese bei den Ent gegenhal t ungen generi sch die
Mogl i chkeit der Herstellung von teilaromati schen
Copol yanmi den nit 6T-Ei nheiten und a- Caprol act am

Ei nheiten unfassen, offenbaren sie die speziellen in
Anspruch 1 definierten 6/ 6T Copol yam de nicht.

Der von der Patentinhaberin mt Schriftsatz vom

15. Okt ober 1997 eingereichte Versuchsbericht | zeigt
zudem dall das beanspruchte 6/ 6T- Gewi chtsverhdaltnis
nicht wllkorlich gewdhlt, sondern z. B. bezlglich
Wasser auf nahnme und E- Mbdul anderen Gew cht sverhél t ni ssen
uberl egen ist und somt eine zweckmalli ge Auswahl
darstellt (cf. Tabelle 1: Beispiel 1 gegentber den

Vergl ei chsbeispielen | und I1; "A" und "A" bezei chnen
gemall demerteilten Anspruch 6T- und 6-Ei nheiten).

Ent gegenhal t ung D12:

Di e Neuheit gegeniber di eser Entgegenhal tung ergibt sich
u. a. aus demim Vergleich zumvorliegenden Anspruch 1
viel geringeren Anteil an 6-Ei nheiten von nur maxinma

15 Mol -% (cf. D12, Anspruch 3), der erheblich unter dem
pat ent geméf3en M ndestanteil von 20 Gew. -% | iegt (dieser
Gew. - % Wert entspricht etwa 36 Mol -% 20 Gewi chtsteile
6- Ei nheiten (Ml gewi cht 115) entsprechen etwa 0.17 Ml ;
80 CGew. -% 6T- Ei nheiten (Ml gewi cht 264) entsprechen etwa
0.3 Mol; (0.17x100)/(0.17 + 0.3) . 36).

Die Ubrigen zitierten Entgegenhal tungen of fenbaren 6/6T
Copol yam de ni cht.
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5.4 Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist somt neu.
6. Zur tickver wei sung

Hi nsichtlich der weiteren Prifung des vorliegenden
Antrags macht die Kammer von demihr in Artikel 111 (1)
EPU ei ngeraunt en Ermessen zur Zurickverwei sung an die
Vorinstanz Gebrauch,

i) wei | das bisherige Einspruchs- und besonders das
Beschwer deverfahren sich i mwesentlichen auf den
i mvorliegenden Antrag nicht weiterverfol gten
Tei | gegenst and 66/ 6T Copol yam de konzentrierte,
so dald sich der auf 6/6T Copol yam de
ei ngeschrankte vorliegende Antrag als géanzlich
neuer Fall darstellt, der auch eine neue
Sachauf kl &rung erfordert, und

i) wei | ei ne Entschei dung Uber die Frage der
erfinderischen Tatigkeit in der mindlichen
Ver handl ung bei Abwesenheit der Beschwerde-
gegnerin sich jedenfalls zum Teil auf Tatsachen
stitzen miflRte, zu denen di e Beschwerdegegnerin
kei ne ausrei chende Gel egenheit zur AuBRerung hatte
(cf. Stellungnahnme G 4/92, ABI. EPA 1994, 149).

Ent schei dungf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
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2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur Priafung
der erfinderischen Tatigkeit auf der Basis der in der
mindl i chen Ver handl ung Uberrei chten Anspriche 1 bis 4

zur ickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gborgmai er R Young
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