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Sachverhalt und Anträge 

Mit Bescheid vom S. April 1994 (im folgenden 

°Aufforderung' genannt) hat das EPA, gemag Vereiribarung 

zwischen der EPO und der WIPO nach dern PCT vom 

7. Oktober 1987 (AB1. EPA 1987, 515) handeind als mit der 

internationalen vorlàufigen Prufung beauftragte BehOrde 

(un folgenden "IPEA" genannt), der Anmelderin mitgeteilt, 

ihre Euro-PCT-Anrneldung PCT/EP 93/00613 betreffe fünf 

verschiedene, nicht durch eine einzige aligemeine 

erfinderische Idee verbundene Erfindungen. Gleichzeitig 

wurde die Arirnelderin aufgrund von Artikel 34 (3) a) in 

Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschränkung der 

AnsprQche oder zur Zahiung von vier zustz1ichen 

PrUfungsgebuhren in Hôhe von insgesamt DEM 12 000,-

aufgefordert. Dazu wurde der Anmelderin eine Frist von 

30. Tagen gesetzt. 

In der der internationalen vorlaufigen Prufung 

zugrundeliegenden Fassung, eingereicht mit Schreiben vom 

10. Januar 1994, enthàlt die genannte Euro-PCT-Arizneldung 

16 Ansprüche: 

Anspruch 1 betrif ft eine wafrige Beschichtungsrnasse, 

enthaltend u. a. eine organische Losung eines 

Pfropfcopolymerisates a), das erhàltlich ist aus 

"A) 	Epoxidharzen mit einem Epoxidaquivalentgewicht von 

mindestens 700, und/oder Phenoxyharzen, 

Carbonsaureanhydriden mit mindestens einer 

polymerisierbaren ethylenisch ungesttigten 

Doppelbindung pro MolekQl und aus 

weieren ethylenisch ungesättigtefl Monomeren, 

welche ggf. zumindest teilweise eine 

Carboxyigruppe enthalten kOnnen, 

d 
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wobei das Verhaitnis des Gewichtes von A) zum 

Gesamtgewicht der Monomerkornponenten B) und C) im Bereich 

von 90 : 10 bis 10 	90 liegt.' 

Ansprüche 2 bis 6 sind abhngig von Anspruch 1, wobei 
Anspruch 6 das Pfroptcopolyrnerjsat a) zustz1ich dadurch 

kennzeichnet, dag es "hergestelit worden ist, indern 
entweder 

das Epoxidharz und/oder Phenoxyharz in organischem 

LOsungsrnittel ... mit den Carbonsãureanhydriden 

B) urngesetzt wird und anschlieZend in 

Gegenwart des erhaltenen Reaktionsproduktes die 

ethylenisch ungesttigten Monomeren C) in 

organischem LOsungsmittel ... unter Verwendung von 

freie Radikale bildenden Initiatoren 

polymerisiert werden, wobei ggf. die Epoxidgruppen 

aus der Komponente A) zumindest teilweise mit 

gegenuber Epoxidgruppen reaktionsfhigen 

Verbindungen uxngesetzt werden kOnnen, oder 

die Carbonsàureanhydride B) und die 

Monomeren C)in organischem LOsungsmittel ... uner 

Verwendung von.... freie Radikale bildenden 

Initiatoren polyrnerisiert werden und ansch1iefend 

das gebildete Polymerisat mit dem.Epoxidharz 

und/oder Phenoxyharz A) in organischem 

LOsungsmittel ... umgesetzt wird, wobei ggf. die 

Epoxidgruppen aus der Komponente A) zuinindest 

teilweise mit gegenUber Epoxidgruppen 

reaktionsfahigen Verbindungen umgesetzt werden 

kOnnen." 

Ansprüche 7 urid 8 betreffen zwei verschiedene Verfahren 

zur Herstellung der wairigen Beschichtungsmasse nach 

einem der AnsprUche 1 bis 6 aus ihren Komponerien; 

b 

4172 .Ei 
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Anspruch 9 betrif ft die Verwendung der wrigen 

Beschichtungsmasse riach einern der Anspruche 1 bis 6 zur 

Beschichtung von Ernballagen; 

Axispruch 10 betrif ft ein durch die Alternativmethoden des 

Anspruchs 6 gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung 

von Pfropfpolymerisaten a); 

Ansprüche 11 bis 14 sind von Anspruch 10 abhangig und 

entsprechen inhaitlich den Anspruchen 2 bis 5; 

Anspruch 15 beansprucht Schutz für ein nach einem 

Verfahren nach Anspruch 10 bis 14 hergesteiltes 

Pfropfcopolyrnerisat; und 

Axispruch 16 betrifft ein Beschichtungsmittel, das das 

Pfropfcopoiyinerisat nach Anspruch 15 enthalt. 

III. In der Aufforderung vom S. April 1994 verneinte die IPEA 

die Neuheit der in Anspruch 1 beschriebenen 

Pfropfcopolyrnerisate a),, die das einzige alien Anspruchen 

gemeinsame technische !"1erkra1 darstelie, wodurch die 

Aruie1dung in folgende Erfir.dungen zerfalle: 

Die w&Zrige Beschichtungsmasse gemàff AnsprUchen 1 bis 

5. 

Die warige Beschichtungsmasse und deren Verwendung 

gemas AnsprUchen 6 bis 9 (teilweise) dadurch 

gekerinzeichnet, daL das Propfcopolymerisat a) nach 

dern ersten Verfahren ml.)m hergestelit worden- ist 

(siehe Anspruch 6: 'entweder...") 

Wie 2., auger dag das Pfropfcopolymerisat a) r.ach dern 

zweiten (das Wort "ersten" steilt einen offen-

sichtiihen Schreibfehler dan Verfahren "2.)" 

hergeszellt worden ist (siehe Anspruch 6: "oder.. .") 

.11.72.0 
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Erstes Verfahren (Herstellungsverfahren 1.) zur 

Merstellung des Pfropfcopolymerisates, das so 

hergestelite Pfropfcopolyrnerisat, und das 

Beschichtungsmittel enthaltend dieses 

Pfropfcopolymerisat, gernaf!, Anspruchen 10 bis 16 

(teilweise) 

Wie 4.., aui3er da1, diese Erfindung das zweite 

Verfahren (Herstellungsverfahren 2.) betrif ft. 

Die IPEA zitierte zu ihrem Vorwurf fehiender Neuheit die 

Dokumente 

Dl: 	US-A--3 564 074 und 

D2: 	FR-A-2 386 567, 

und verwies zu seiner Begrundung auf den Internationalen 

Recherchenbericht (PCT/ISA/210) und die Aufforderung zur 

Zahiung zustz1icher (Recherchen) -GebQhreri (PCT/ISA/206). 

In Feld II des Internationalen Recherchenberichts vorn 

7. Dezernber 1993 wurde zur Begrundung rnangelnder 

Einheitlichkeit bezuglich der damaligen (ursprUnglichen) 

Anspruchsfassung lediglich auf die Aufforderung der 

Internationalen RcherchenbehOrde zur Zahiung 

zusätzlicher (Recherchen)-GebQhren vain 5. August 1993 

verwiesen, die hinsichtlich der Dokumente Dl und D2 

folgendes ausfQhrt: 

"1) 	US, A, 3564074 beschreibt in Spalte 2, Zeilen 43 - 

51 und in Anspruch 1, ein Copolyinerisat aus 

Epoxidharzen mit einem Epoxidquiva1ent-gewich 

von 150 bis 2000, modifiziert mit einern 

ungesttigten Monomer, weiche eine Carbo'1gruppe 

enthält (Acrylsäure), und mit einem weiteren 

ungesttigten Monomer, weiches em 

Carbonsureanhydrid ist. 

4L72.D 	 . . .1... 
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2) 	FR, A, 2386567 beschreibt in Anspruch 1 ahnliche 

Produkte: ein Copolyrnerisat aus einer Mischung von 

Epoxidharzen, mit Epoxidaquivalentgewichten von 

390 bis 2500, und von 100 bis 385, modifiziert mit 

Maleinsureanhydrid und einem weiteren 

ungesãttigten Monomer (Styrol) ." 

IV. 	Mit Schriftsatz vom 22. April 1994, eingegangen am 

29. April 1994, entgegnete die Anmelderin dem Vorwurf 

mangeinder Einheitljchkejt der Erfindung und entrichtete 

gleichzeitig unter Widerspruch (R. 68.3 c) PCT) die 

geforderten zustzlichen GebQhren. In ihrem Hauptantrag 

fordert sie die Ruckzahlung aller zusätzlich gezahiten 

Gebuhren, in ihren Hilfsanträgen 1 und 2 beantragt sie 

die RUckzahlung von drei bzw. zwei zustz1ich gezahlten 

Gebühren. 

Die Anmelderin behauptet die Neuheit der in Anspruch 1 

verwendeteri Pfropfcopolyrnerisate a) gegenuber Dl und D2 

mit folgender BegrUndung: 

(i) 	Dl betreffe Vinylesterharze, die durch Urnsetzung 

von Polyepoxiden mit ethylenisch ungesttigten 

Monocarbonsuren und durch ansch1iefende Reaktion 

der aus der Epoxy-Carboxy--Reaktion gebildeten 

sekundären Hydroxylgruppen mit, gegebenenfalls 

ethylenisch urrgesàttigte Gruppen enthaltenden 

CarbonsAureanhydriden, erhalten werden kOnnten. 

Dabei entstUnden keine Pfropfcopo].ymerisate (mit 

langeren Seitenketteri), wie sie in vorliegendem 

Anspruch 1 definiert seien, auch nicht wenn man 

beracksichtige, dag die Vinylesterharze 

ansch1ie1end mit ethylenisch ungesattigten 

Monmeren gernischt würden, weil eine Reaktiori 

dieser Monomeren mit den Vinylesterharzen erst 

nac -.. der Applikation der Beschichtungsrnittel 

sta:zfinden kOnne. 

4172.[ 
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(ii) 	In D2 wUrden Harzzusammensetzungen beschrieben, 

die durch Reaktion von Mischungen von Epoxidharzen 

mit einem Epoxidaguivalentgewicht zwischen 390 und 

2500 und von flussigen Epoxidharzen mit einem 

Epoxidäquivalentgewicht zwischen 100 und 385 mit 

Maleinsäureanhydrid hergesteilt wQrden; dabei 

reagiere zuerst die Anhydridgruppe des Anhydrids 

mit den sekundren OX-Gruppen des festen 

Epoxidharzes und dann kornrne es zur Reaktion der 

hierbei gebildeten Carboxyigruppe mit den 

Epoxidgruppen des flQssigen Epoxidharzes. Der 

Aufbau eines soichen Pfropfcopolymerisates sei 
v011ig verschieden von dem der in Anspruch 1 

definierten Pfropfpolymerisate a). 

Aus der Neuheit der Pfropfcopolyrnerisate a) gegenuber Dl 

und D2 folgert die Anrnelderin in ihrem Hauptantrag das 

Vorliegen eines durch sie reprsentierten, alien 

Anspruchen 1 bis 16 gemeinsamen erfinderischen Konzeptes. 

Gemag ihrem Hilfsantrag 1 umfasse die Anmeldung lediglich 

zwei Erfindungen, die entweder durch die Gegenstnde der 

AnsprUche 1 bis 6 (Erfindung 1) und die der AnsprUche 7 

bis 16 (Erfindung 2) (die Nichterwãhnung der Anspruche 8 

bis 14 scheint ein offensichelicherFehier zu sein) oder 

durch die Gegenstande der AnsprUche 1 bis 5 

(Erfindung 1 1 ) und jene der AnsprQche 6 bis 16 
(Erfindung 2 1.) gebildet seien. Gemag Hilfsantrag2 

unterteilt die Anmelderin die Erfindungen 2 und 2' des 

Hilfsantrags 1 noch in jeweils zwei Erfindungen, •und zwar 

(i) für die sich auf das Verfahren 1.) und (ii) für die 

sich auf das Verfahren 2.) (gemaJ! Anspruch 6) beziehenden 

Gegenstnde. 

V. 	Am 10. Juni 1994 teilte die IPEA der Anmelderin in 

Uberprüfung der Berechtigung der Aufforderung vom 

8. April 1994 mit, da1 "die Nichteinheitlichkeit genügend 

4 172. D 
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begrUndet war urid daf, die Aufforderung zur Zahiung 

zustz1icher PrufungsgebQhren berechtigt war'. 

Gleichzeitig setzte die IPEA der Anmelderin eine Frist 

von einern Monat zur Zahiung einer WiderspruchsgebQhr von 

DEM 2 000,- (R. 68.3 e) PCT). 

Die WiderspruchsgebUhr wurde von der Annielderin am 

23. Juni 1994 entrichtet. 

VI. 	Die Anmelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben 

und die Rückzahlung sàrntlicher tinter Widerspruch 

entrichteter PrufungsgebUhren anzuordrien. Hilfsweise 

beantragt sie, drei der vier oder weiter hilfsweise zwei 

der vier zusätzlicl-i entrichteten Gebuhren 

zurUckzuers tat ten. 

But scheidungsgrüude 

Der Widerspruch ist zulãssig. 

In der Aufforderung vorn 8. April 1994 findet sich zu der 

Behauptung, dag die Pfropfcopolymerisate1 die in 

Anspruch 1 unter a) beschrieben sind, gegenüber Dl und D2 

nicht neu seien, und die beanspruchten Erfindungs-

gegenstnde daher a posteriori uneinheitlich seien, keine 

nhere Er1uterung. Dazu wird vielmehr auf den 

Internationalen RecherchenberiCht verwiesen, der 

seinerseits diesbezuglich auf die Aufforderung der 

internationalen Recherchenbehôrde zur Zahiung 

zusàtzlicher RecherchengebQhrefl verweist (siehe obiger 

Punkt III) 

Letztere enhält eine Kurzanalyse der Dokumere Di und D2 

und die Fesstel1ung, dag sic eweils eine neuheits- 

schdliche Vorbeschreibung der in Ar.spruch 1 

beschriebenen Pfropfcopolymerisate cffenbarien. Wegen des 

4172.0 
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daraus folgenden Wegfalls dieser Pfroofc0001yinerisae als 

die Gegens&nde der damaligen AnsprQche einende Idee 

wurde dort der Zerfall der Anmeldung in vier rnogliche 

Erfindungen behauptet. 

3. 	Es ist hier nicht zu pruf en, ob die in der genannten 

Aufforderung zur Zahiung zusàtzlicher RecherchengebUhren 

angegebene Begründung der Uneinheitlichkeit für den 

damaligen Zweck (die Durchführung der Recherche auf Basis 

der ursprunglichen Anspruchsfassung) ausreichend und 

stichhaltig war; hingegen mug hier untersucht werden, ob 

der Inhalt dieser nun auch für die Frage der 

Einheitlichkeit im Verfahren der vorlaufigen Pxiifung 

zitierten BegrUndung die Erfordernisse der Regel 68.2 PCT 

erfQllt. 

4 	Nach Regel 68.2 PCT hat die IPEA in ihrer Aufforderung 

zur Einschrãnkung oder Zahiung zusätz1icher Gebühren die 

Gründe anzugeben, aus denen nach ihrer Auffassung die 

internationale Anmeldung dern Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 3 (4) iii) und 

Regel 13 PCT nicht genugt. 

4.1 	In vorliecenden Fall wurde aus der behaupteten Nicht- 

Neuheit des in Anspruch 1 verwendeten, un Vergleich zu 
Anspruch 6 "breiter definierten Pfropfcopo.lyrnerisates a) 

ohne jede detaillierte Erklãrung auf den Zerf all der 

Anspruchsgegenstände in fUnf Erfindungen geschlo.ssen 

(siehe obiger Pkt. III). Als "BegrQndung" wurde lediglich 

festgestellt: 	 - 

"Diese 5 Erfindungen haben nur ein gerneinsames 

technisches Merkinal, nm1ich die Pfropfcopolynerisa:e a) 

Weil diese Produke aber nicht neu sir.d, kann dieses 

Merkrnal niche als das besondere technische Merkinal im 

4172.D 	 . . .1... 



-9- 
 W 0007/94 

10 

Sinne der Regel 13 (2) PCT angesehen werden. Deshaib 

erfQllt die vorliegeride Anmeldung nicht das Erfordernis 

der Regel 13 (1) PCT." 

4.2 	Es ist daher zu prQfen, ob these Aussagen eine 

ausreichende Begrundung für den behaupteten Zerfall in 

die angegebenen funf Erfindungen darsteilt. Diese fUnf 

Erfindungen betreffen: 

Wã1rige Beschichtungsmasse, enthaltend das (breiter 

definierte) Pfropfcopolymerisat a) (AnsprQche 1 bis 

5); 

(i) -. Warige Beschichtungsmasse (Anspruch 6 

teilweise), 

Verfahren zur Herstellung der wä,rigen 

Beschichturigsmasse nach AnsprUchen 1 bis 6 

Anspruche 7 und 8 teilweise) unter 

Verwendung von Pfropfcopolyrneren a), und 

(iii) verwendung der w&Erigen Beschichtungsmasse 

riach AnsprUchen 1 bis 6 (Anspruch 9 

teilweise), 

wobei das Pfropfcopolytnerisat a) jeweils nach 

dern in Anspruch 6 definierten ersten 

Verfahren hergestelit wurde; 

Wie 2., auger dag das Pfropfcopolymerisat a) jeweils 

nach den in Anspruch 6 definierten zweiten Verfahren 

hergestellt wurde. 

(i) 	Verfahren zur Herstellung von 

Pfropfcopolyrnerisateri a) (AnsprQche 10 bis 14 

teilweise) 

4172.0 	 . . .1... 



- 10 - 	W 0007/94 

Pfropfcopolymerisat a) hergese11t nach 

Anspruch 10 bis 14 (Anspruch 15 teilweise) 

und 

Beschichtungsmaterial enthalterid em 

Pfropfcopolyrnerisat a) nach Anspruch 15 

(Anspruch 16 teilweise), 

wobei das Pfropfcopolymerisat a) jeweils nach 

dem ersten Herstellungsverfahren hergestelit 

wurde. 

5. Wie 4., aufer dag das Pfropfcopolymerisat ) jeweils 

nach dem zweiten Herstellungsverfahren hergestelit 

wurcie. 

5. 	Die obige Analyse der in der Aufforderung definierten 

fünf Erfindungen zeigt, dag diese sich nicht selbst-

erklàrend auf fünf verschiedene Erfindungskonzepte 

beziehen, derxn es gibt eine Anzahl von prima facie 

Unklarheiten in der getroffenen Aufteilung in 

Teilerfindungen : 

(i) 	beide "Erfindungen" 2. und 3. uxnfassen infolge des 

RUckbezugs der Beschichtungsrnassen in den 

AnsprUchen 7, 8 und 9 auf die AnsprQche 1 bis 6 

die Verwendung von Pfropfcopolymerisaten a) der 

"breiten (Ansprüche 1 bis 5) und der 'engeren" 

(Anspruch 6) Definitior.. Eine Erklàrung, warum 

diese beiden AusfQhrungsformen der 

"Erfindungen" 2. und 3. untereinander einheitlich 

sein sollen, wenri doch die "breiter" definierten 

Pfropfcopo1nerisate a) gemdg ?_rispruch 1 als nicht 

neu angesehen werden, fehit; dies ist besonders 

bedeutsam, weil ja die Essenz der erhobenen 

uneinhej1ichkeitsbeanstandung darin liegt, da 

die neuheitsschadliche Vorwegnahrne der breiter 

4172.D 	 . . .1... 
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definierten Pfropfcopolymerisate gemag Anspruch 1 

zum Wegfali des einzigen gemeinsamen 

erfinderischen Konzeptes fUhren soil; 

wegen der Gleichheit der aus den beiden 

Verfahrensvarianten des Anspruchs 6 resultierenden 

Pfropfcopolymerisate (beide Verfahren rnQssen irn 

wesentlichen zum selben Pfropfcopolymertyp fQhren, 

nãmlich einem Epoxyharz, an dessen sekundäre OH-

Gruppen ein aus einem ungesttigten Carbon-

säureanhydrid starnmender Rest hangt, an dessen C-

C-Doppelbindungen ein ungesättigtes Monomer 

anpolymerisiert wurde) 1st auch nicht 

nachvollziehbar, warum die Gegenstãnde der 

Anspruche 6 bis 9, soweit sie sich auf 

Pfropfcopolymerisate gemag den beiden 

Herstellungsdefinitioben des Anspruchs 6 beziehen, 

untereinander nicht eiriheitlich sein soliten 

(unabhangig davon, mit weichem der zwei 

Herstellungsverfahren gemag Anspruch 6 sie 

hergestelit wurden); 

analog ist nicht ohne weiteres zu erkennen, warum 

die beiden Verfahren gemAS Anspruch 10, die 

dadurch hergesteilten Pfropfcopolymerisate und 

deren verwendung für Beschichtungsmittel 

verschiedenen erfinderischen Konzepten zugeordnet 

werden soilten. 

6. 	Aus den oben dargesteliten logischen Unklarheiten in den 

ErfindungsdefinitiOflefl der postulierten Einzelerfindungen 

wird unmittelbar kiar, dag erheblicher Erklarungsbedarf 

zur Interpretation des behaupteten Zerfalls in fQnf 

Einzelerfindungen wegen a posteriori Nicht-Neuheit des 

einzigen elnigenden Merkmals (die in Anspruch 1 "breiter" 

definierten Pfropfcopolymerisate a]) besteht, dem die 

zitierten AusfUhrungen in der Aufforderung vom 

4172.t) 	 . - .1... 



- 12 - 	W 0007/94 

8. April 1994 nicht gerecht werden. Aus der Tatsache, da1 

das 'breiter" definierte Pfropfcopolyrnerisat gemäf 

Anspruchl nicht neu ist, folgt narnlich nicht unrnittelbar 

- wie in der Aufforderung offenbar unterstelit -' daE 

auch ein durch seine Herstellung 'enger" definiertes 

Pfropfcopolyrnerisat kein gerneinsames erfinderisches 

Konzept für die betroffenen Ansprüche (6, 7 bis 9 

[teilweise] und 10 bis 16) darstellen kann. Urn dies zu 

beurteilen, htte es einer Auseinandersetzung mit der 

gegenüber dem in Dl und D2 offenbarten Stand der Technik 

objektiven Aufgabe des Anrneldungsgegenstandes und der 

beanspruchten LOsungswege bedurft; dies wurde in der 

Aufforderung unterlassen. Ohne eine solche Auseinander-

setzung liegt keine gedanklich nachvollziehbare 

Begründung des behaupteten fehienden technischen 

Zusarnmenhangs der fQnf "Untererfindungen', ebensowenig 

wie des bestehenden technischen Zusammenhanges innerhalb 

der Untererfindungen 2. und 3. (siehe obiger Punkt 5 [ii) 

vor (siehe'auch W 11/89 AB1. EPA 1993, 225, 

Entscheidungsgründe 3 und 4). 

Die Ausführungen in der Aufforderurig erfüllen daher nicht 

die an "GrQnde" im Sinne von Regel 68.2 PCT anzulegenden 

Ma1stbe, nm1ich dag sie den Anmelder und, im .Falle 

eines Widerspruchs, die Beschwerdeinstanz in die Lage 

versetzen, die Motive der Uneinheitlichkejts-

Sch1uffolgerungen, und zwar für alle Teilerfindungen, zu 

verstehen und somit ihren Nachvollzug oder den Aufbau 

einer konkreten Gegenargumentation zu errnOglichen (siehe 

W 4/85, EntscheidungsgrQnde 3). 

7. 	Die Aufforderung vorn 8. April 1994 war sornit nicht 

ausreichend begrQndet. 

4 17 . 	 . . / . 
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8. 	Obwohl es bei diesem Stand der Dinge nicht erforderlich 

ware, nirnrnt die Karnrner im Interesse der ailgemeinen 

VerfahrensOkonomje auch Stellung zur Frage der in der 

Aufforderung behaupteten neuheitsschadlichen Vorwegnahrne 

des Pfropfcopolymerisats a) durch Dl und D2. 

	

8.1 	Dl of fenbart ein Verfahren zur Modifizierung von 

Epoxyharzen, bei dem diese in einer ersten Stufe mit 

einer ungesâttigten Monocarbonsaure umgesetzt werden. 

Deren Carboxyigruppe kann (wie in Di beschrieben) mit 

einer Epoxidgruppe oder auch (bei geeigneter Kettenlange) 

mit einer sekundaren OH-Gruppe des Harzes reagieren. In 

einer zweiten Stufe des Verfahrens erfàlgt eine 

Weiterumsetzung mit einern gesattigten oder ungesattigten 

Dicarbonsaureanhydrid, das mit am Epoxyharz-

Zwischenprodukt vorhandenen sekundären OH-Gruppen unter 

Of fnung des Anhydridrings zu einern Halbester reagiert. 

Dabei entsteht ein Reaktionsprodukt, das über 

Estergruppen gebundene Seitengruppen, eirierseits von der 

Monocarbonsaure und andererseits von der Dicarbonsãure 

des Anhydrids stainmend, aufweist (siehe "Abstract of the 

disclosure", Anspruch 1 und Sp. 2, Z. 48 - 51). Ein so 

modifiziertes Epoxyharz besitzt somit keine aus mehr als 

einem MonomermolekUl (Mono- oder Dicarbonsaurerest) 

aufgebauten Seitengruppen und schon gar keine 

Seitenketten aus sich wiederholenden Einheiten. 

Gegebenenf ails kann dieses modifizierte Epcxyharz noch 

mit einem polymerisierbaren Monomer, wie Styrol, gemischt 

werden (Sp. 3, Z. 71 - Sp. 4, Z. 2), das aber erst bei 

der Hartung des modifizierteri Epoxyharzes zur Reaktion 

gebracht wird (siehe Beispiele) und somit vorhernicht 

mit den Doppelbindungen in den Esterseitengrupperi des 

Epoxyharzes unter Ausbildung eines Pfropfcopolyrnerisats 

reagiert. Bei der Hartung kOnnen auch keine iridividuellen 

Pfropfcopolyinerisate entstehen, sondern es kornrnt zu einer 

Vernetzung unter Homo- und Copolymerisation des Monomers. 
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Somit of fenbart Dl nicht - wie in der Aufforderung zur 

Zahiung zusãtz1icher Recherchen-GebUhren behauptee - die 

Herstellung von Epoxyharzpfropfcopolymeren aus Epoxyharz, 

ungesáttigten Monocarbons.uren und ungesàttigten 

Dicarbonsureanhydrjden, da Pfropfcopolyrnerisate 

definitionsgemaf, (siehe die von der Anmelderin zitierte 

Literatur ROrnpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Bnd. 4, 

S. 3327 - 3328) immer po].ymere Pfropfste haben mUssen 

• 	und soiche in dem so modifizierten Epoxyharz nicht 

vorliegen kOnnen (eine alifallige Addition ungesttigten 

Dicarbons&uredianhydrids an ungesâttigte Gruppen der 

Monocarbonsàureester-Sejtenkette der ersten Stufe ist 

ausgeschlossen, da ein dazu notwendiger Radikalinitiator 

nicht anwesend ist). 

Da, wie oben erklárt, auch das polymerisierbare Monomer 

nicht zur Bildung definierter Pfropfcopolyrnerjsate fuhrt, 

of fenbart Dl keine Pfropfcopolymerisate, die der in 

Anspruch 1 enthaltenen Definition entsprãchen. 

8.2 	D2 of fenbart Mischungen von zwei Epoxyharzen 

verschiedener Kettenlànge, die mit Ma1einsureanhydrid z 

Diestern umgesetzt werden. Diese werden mit einem 

ungesttigten Monomer (z. B. Styrol) und dann mit 

Po1ycarbonsureanhydrjd gemischt (siehe Anspruch 1). Die 

Hrtung ertolgt bei erhOhter Ternperatur. unter dem Einf1u 

bestirnmter Katalysatoren. Wie schon hinsichtlich Dl 

ausgefUhrt, kann es auch hier zu keiner definierten 

Addition des ungesttigten Monomers unter Ausbildung 

eines Pfropfcopolymerisats konimen (Anspruch 1, 

Beispiele 1 und 2), sondern dieses reagiert mit dem 

Ma1einsureanhydrid-modifizierten Epoxyharz erst bei der 

Hrtung zum festen, vernetzten Kunststoff. Dies wird 

dadurch noch bescatigt, dag die als Initiatoren 

eingesetzten Katalysatoren gemaS Anspruch 1 erst Uber 

85 °C wirksam werden dQrf en und gemaS Beispiel 1, 
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- 	 Seite 26, Zeilen 5 bis 7 das Epoxy-Maleinsaure- 

Reaktionsprodukt vor der Zugabe des Styrol-Inhibitor--

Gernisches auf etwa 60 °C gekuhit wird. 

8.3 	Der Vorwurf der neuheitsschädlichen Vorwegnahxne der in 

Anspruch 1 definierten Pfropfcopolymerisate a) durch die 

Dokumente Dl und D2 steht somit nicht un Einklang mit 
deren Of fenbarung und kann daher die Behauptung einer 

Nicht-Einhejtljchkejt a posteriori nicht stUtzen. 

I 
Entscheidungsforme]. 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

Dem Widerspruch wird stattgegeben. 

Die RUckzahlung aller zusätzlich bezahiten 

PrUfungsgebuhren und der Widerspruchsgebuhr wird 

angeordnet. 

Die Geschäftsstellenbeamntin: 	Der Vorsitzende: 

c.G'dJ 
E. 	rgmn!ier 	 C. Gérardin 
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