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J 
Sachverhalt und Anträge 

Die Anrnelderin hat am 20. April 1993 die internationale 

Anmeldung PCT/EP93/00951 eingereicht. 

Anspruch 1 der genannten PCT-Anmeldung lautet in 

verkürzter Form, wie folgt: 

"Verwendung von Verbindungen der aligemeinen Formein (I) 

oder (II) 

AEX(CH 2 ) m NR'R 2 ) n  

BN(CH 2 ) m NR 1R2  

wo r in 

m 2oder3, 

n •eine Zahi von 1 bis 6, 

R' und R 2  unabhãngig voneinander Wasserstoff, C 1 - bis 
C 13-Alkyl, C 3 - bis C 8-Alkenyl, C 5- bis C 12-Cycloalkyl, 
C.,- bis C 1.-Phenylalkyl, wobei der Phenylkern durch 

substituiert sein kann, 

X Sauerstoff oder NR 3 , 

R 3 	ein Rest R' oder 

B die Erganzung zu einem 3- bis 12-gliedrigen 

Heterocyclus, 

A fUrn=1 

Phenyl, ... und 

A fUrn>1 

Phenylen, Biphenylen oder durch Sauerstoff,NR 3 , 

Sulfonyl, Carbonyl oder C 1  bis C 4-Alkylen unterbrochenes 
Biphenylen, . 

als Verarbeitungsseabilisatoren für thermoplastische 

Kunststoffe.' 
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Die Anspruche 2, 5, 8 bis 12 betreffen nur Verbindungen 

der Formel (I), Ansprüche 6, 7 nur solche der Formel (II) 

und AnsprQche 3, 4, 13, 14 solche beider Formeln (I) und 

(II) 

III. Am 12. August 1993 erlieS das Europä±sche Patentarnt, 

handeind als Internationale RecherchenbehOrde (IRB), 

unter Setzung einer 30-tgigen Frist, eine Aufforderung 

zur Zahiung einer zusatzlichen Recherchengebuhr und gab 

auf gesondertem Blatt folgende 'Technische Begründung': 

"In den zitierten Dokumenten US-A-3 485 786 und 

DE-A-1 161 897 werden Aminoverbindungen gemag Anspruch 1 

Formel I zur Verwendung in Thermoplasten neuheits-

schädlich of fenbart. Deshaib kannkein technisches 

Merkmal der Verbindungen aus Formel I und II zugleich 

auch gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne 

von Regel 13 (2) .PCT sein. Darum erfüllt die Anmeldung 

nicht die Erfordernisse von Regel 13 (1) und Artikel 3 

(4) iii) PCT und es existiert dernzufolge eine Nicht-

Einheitlichkeit a posteriori zwischen den folgenden 

Reihen von Ansprüchen: 

Ansprüche 1 (teilweise). 2,3-4 (teilweise),  

13-14 (teilweise) : Verwendung von Verbindungen gem 

Formel I als Verarbeiturigsstabilisatoren. 

Anspruche 1 (teilweise), 3-4 (teilweise), 6-7, 13-14 

(teilweise) : Verwendung von Verbindungen gemaf 

Formel II als Verarbeitungsstabilisatoren. 
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IV. 	Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 31. August 1993 

(eingegangen am 2. September 1993) die geforderte 

zusatzliche Gebuhr unter Widerspruch entrichtet und 

diesen mit einer BegrQndung folgenden wesentlichen 

Inhalts versehen: 

Die Diaminoalkanderivate gemag der Formel in Anspruch 1 

der DE-A-1 161 897 Qberschnitten sich mit denen der 

anme1dungsgemaien Formel I lediglich in der Bedeutung 

"Aryl" für an den Stickstoffatomen befindliche Reste. 

Durch Aussch1uf, dieser Bedeutung für die anmeldungs-

gemáien Verbindurigen I konne die Neuheit wieder-

hergesteilt und auch eine erfinderische Tàtigkeit 

gegenuber Verbindungen mit der Bedeutung "Aryl" 

erforderlichenfalls durch Vergleichsversuche belegt 
werden. 

Hinsichtlich der Verbindungen gemaS der US-A-3 485 786 

liege keine Uberschneidung mit den anme1dungsgerna,en 

Verbindungen I vor, und eine erfinderische Thtigkeit 

1ieie sich auch hier im Bedarfsfall durch Vergleichs-

versuche belegen. 

Das gemeirisarne besondere technische Merkinal der 

Verbindungen der Formeln I und II liege in der 

Gruppierung >N(CH2 ) m NR'R2 . 

Mit Schreiben vom 7. Dezernber 1993 teilte die IRE der 

Anmelderir. das Ergebnis der UberprOfung gemag Regel 40.2 

e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung (siehe 

unter III.) in vollem Umfang berechtigt gewesen sei, und 

forderte sie zur Zahlung einer WiderspruchsgebQhr von 

DEM 2000,- innerhaib eines Monats auf. 

Die Anmelderin hat die WiderspruchsgebUhr mit per Telefax 

vom 5. Januar 1994 eingegangenem Abbuchungsauftrag 

entrichtet. 

1 Ii 7 . r) 	 .1... 
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Sie beantragt die Ruckzahlung der zustz1ich gezahiten 

Recherchengebuhr. 

Ent scheidungsgrunde 

Der Widerspruch ist zulassig. 

Gernag Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung zur Zahiung 

zusätzlicher GebUhren die Grunde für die darin fest-

gestellte Uneinheitlichkeit anzugeberi. Im vorliegenden 

Fall wird als Begründung a posteriori-Uneinheitlichkeit 

wegen fehlender Neuheit der Verwendung in Thermoplasten 

von Verbindungen der Formel I gegenuber den Entgegen-

haltungen US-A-3 485 786 und DE-A-1 161 897 und des 

daraus abgeleiteten Fehlens eines gemeinsarnen besonderen 

technischen Merkmals für die Verbindungen der Formein I 

und II geltend gernacht. Obschon diese BegrUndung sehr 

knapp ist und jede przise Bezugnahme auf den Stand der 

Technik und die derngegenQber zu lOsende Aufgabe fehlt, 

wird sie von der Karnmer in Anbetracht der relativen 

Einfachheit. und Ubersichtlichkeit des Sachverhaltes 

gerade noch für ausreichend gehalten. 

Eine Aufforderung zur Zahiung zusë.tzlicher Recherchen-

gebUhren wegen Uneinheitlichkeit a post eriori ist nach 

derEntscheithing G 1/89 (AEl. EPA 1991, 155) gestutzt auf 

die PCT-Richtlinien für die internationale Recherche 

gerechtfertigt; allerdings wurde dart die IRE zur 

Zurückhaltung bei der Beurteilung der Neuheit und 

erfinderischen Thtigkeit sowie dazu aufgefordert, in 

Grenzf1len keine Uneinheitlichkeit sbeanstandung zu 

erheben (Punkt 8.2). 

ki 
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Hinsichtlich der US-A-3 485 786 übersieht die IRB in 

ihrer Aufforderung von 12. August 1993 einerseits, 

dais dort die in Rede stehenden Verbindungen zur 

Verwendung als Antistatika und nicht als 

Verarbeiturigsstabilisatoren vorgeschlagen werden, und 

andererseits 

dag dort rnindestens einer der Substituenten R 2  und R 31  

die den Substituenten R I  und R 2  vorliegender Anmeldung 

entsprechen, eine hier nicht vorgesehene 

Hydroxy(poly)alkylenoxygruppe sein muff,, weshaib auch 

die Verbindungen als soiche nicht die gleichen sind. 

Der Einwand fehiender Neuheit urid die daraus abgeleitete 

Uneinheitlichkeit a posteriori entfallen somit insoweit. 

Anders verhãlt es sich mit der DE-A-1 161 897. 

5.1 	Diese Entgegerihaltung of fenbart als Stabilisatoren 

organischer Stoffe, z. B. Polyàthylen (Beispiel 11), 

gegen Luftsauerstoff Diaminopropanderivate der 

Formel A-[NH-CH 2 -CHX--CH 2 -NR'R2 ], deren Definition sich für 

die Bedeutungen A = Phenyl, X = H, R' = R 2  = H, n = 1 mit 

der aligemeineri Forrnel I vorliegender Anrneldung für deren 

Bedeutungeri A = Phenyl, X = NR3 , R 3  = H, R' = R 2  = H, 

rn = 3, n = 1 oder 2 Qberschneidet. Analoge Uber-

schneidungen liegen für die Bedeutungen A (in beiden 

Formein) = Phenylen und einige zweikernige Phenyleri-

gruppen vor. 

Da als Maffstab für die Verarbeitungsstabilitat in der 

vorliegenden Anmeldurig der Schmelzindexanstieg nach einer 

Extrusion ohne besondere Vorkehrungen, d. h. in Gegenwart 

Von Luftsauerstoff, herangezogen wird und die in der 

Entgegenhaltung gemessene Sauerstoffaufnahine (siehe 

Beispiel 3 in verbindung mit Beispiel 11) nach dem 

1117.1) 	 .1... 
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Verstndnis des Fachrnanns einern oxidtiven Abbau und 

sornit einer Schmelzindexerhohung entgegenwirken mufi, is 

die Karrimer der Uberzeugung, dafi die bewirkten realen 

Effekte gleichwirksame 'Stabilisierungen sind. Da die 

Zugabe der Verbindungeri auch gernfl der Entgegenhaltung 

vor der Verarbeitung erfolgt, tritt auch dort eine 

Verarbeitungsstabilisierung auf. 

Folglich 1st die Of fenbarung der Entgegenhaltung 

bezuglich der Uberschneidenderi Verbindungen für 

Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung neuheitsschd1ich. 

	

5.2 	Daraus, dafi der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu ist, 

kann aber nicht zwangslaufig abgeleitet werden, dafi fur 

die beiden Verwendungsalternativen (Verbindungen der 

Formel I oder II) mangels eines gerneinsarnen besonderen 

technischen Merkrnals i. S. v. Regel 13.2 PCT kein 

gerneinsarnes erfinderisches Konzept 1. S. v. Regel 13.1 

PCT vorliege. Bevor allenfalls ein solcher Schiufi gezogen 

werden kann, bedarf es nãinlich einer Analyse der 

strukturellen und wirkungsrnSigen Gerneinsamkeiten dieser 

beiden Alternativen, urn die praktische Relevanz der 

vorhandenen Unterschiede abzuklären und sornit einen 

'engen, buchstabengernfien oder akadernischen' Standpunkt 

zu verrneiden, vor dern in Kap. II, 7.6 der Richtlinien für 

die DUrchfuhrung der internationalen Prüfung nach dern PCT 

gewarnt wird. 

	

5.3 	Die Formeln I und II gerMfl Anmeldung haben überein- 

stirnrnende Gruppen Y(CH 2 ) m NR'R2 , wobei Y irn Falle der 

Formel I als X bezeichnet wird und -0- oder >NR' sein 

kann, irn Falle der Formel II 1st Y >N-. Die freie Valenz 

der Y-Gruppe ist irn Falle der Forrnel I an den Rest A 

gebunden, der Wasserstoff oder eine einbindige 

aliphatische, cycloaliphatische oder arornatische Kohien- 

wasserstoffgruppe sein kann, irn Falle der Formel II 

erfolgt die Abs.ttigung der dortigen zwei freien Valenzerj 
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mit einer zweibindigen Gruppe B unter Ausbildung eines 

das N-Atom einschliefenden Heterocyclus; d. h. für den 

Fall, dais X in Formel I >NR 2  ist, unterscheidet sich die 

Formel II von der Formel I im wesentlichen nur dadurch, 

da1! die Reste R 3  und A der Formel I in Forrnel II zu einer 
zweibindigen Gruppe B zusarnmeritreten. 

Es kanri daher kein Zweifel darüber bestehen, dais, die 

Formein I und II strukturell eng verwandt und ihre 

unterschiedlichen Gruppierungen A-NR a  und B=N- für den 
Fachmann &uZerst naheliegende Alternativen darstellen. 

Insofern reprasentieren sie ein gemeinsames Konzept, das 

allerdings gegeniiber dern Stand der Technik in der 

Entgegenhaltung nicht rnehr neu ist. Nach gedanklichem 

Ausscheiden aus der Formeldefinition I von Verbindungen, 

bei denen A ein Aryirest ist, kann nach Auffassung der 

Kamrner dennoch im nicht-carbocyclisch-aromatischen 

Charakter der verbleibenden Reste A und B ein gemeinsames 

neues Konzept erkannt werden. Uberdies tragt die 

Tatsache, daf!, beide strukturellen Alternativen zur Losung 

ein und derselben von der Anrnelderin auf Seite 1, 

Zeileri 28 - 30 forrnulierten, in diesem Verfahrensstadium 

allein maf,geblichen subjektiven Aufgabe dienen, zur 

Einheitlichkeit des Anspruchsgegenstandes bei. 

5.4 	Mangeinde erfinderische Tátigkei.t als Grund für 

Uneinheitlichkeit a posteriori wurde in der Aufforderung 

vorn 12. August 1993 nicht geltend gemacht. Eine 

diesbezugliche Feststellung in den Gründen des 

UberprQfungsergebnisses vom 7. Dezernber 1993 ist 

unbeachtlich, da es für die Stattgabe des Widerspruches 

aufgrund der Ausführungsordnung zum PCT, insbesondere 

Regel 40.2 c) und e), ausreicht, wenn die Gründe der 

Aufforderung zur Zahiung zustz1icher Gebühren diese 

Aufforderung nicht zu tragen vermogen (vgl. hierzu 

W 11/93 vom 17. März 1994; W 04/93 vorn 5. November 1993, 

wird verOffentlicht). 

V 
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Irn Ubrigen konnte dem Anspruchsgegenstand eine 

erfinderjsche Ttigkeit nicht blof, deswegen kurzerhri1' 

abgesprochen werden, well die Anmelderin keine 

Gelegenheit zur Vorlage von Versuchsergebnissen hate; 

dies besonders angesichts der von der Entscheidung G 1/89 

geforderten ZurUckhaltung bei der Eeurteilung der 

erfinderiscl-ien Tãtigkeit irn Rahmen der Kompetenz der IRE 

(vgl. oben unter Punkt 3). 

6. 	Da somit die in der Aufforderung der IRB vorn 

12. August 1993 angegebenen GrUnde für die festgescellte 

Uneinhejtlichkejt nicht Uberzeugen kOnnen, war die 

Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen Recherchen- 

gebUhr nicht gerechtfertigt. Foiglich kOnnen die bezahite 

zusätzijche Recherchengebuhr und die Widerspruchsgebuhr 

nicht einbehalten werden. 

Entscheidungsforme]. 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die RQckzahlung de.r entrichteten zustz1ichen Recherchengebuhr 

und der Widerspruchsgebuhr wird angeordnet. 

Der Geschftsste1lenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

E. GOrgmaier 	 F. Antony 
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