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Sachverhalt und Antréage
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Die vorliegende am 17. Juni 2000 ei ngegangene Beschwerde
richtet sich gegen die Entschei dung der Prifungs-
abteilung vom 12. Mai 2000, mt der die européische

Pat ent annmel dung Nr. 96 908 052.2, angenel det am

15. Marz 1996 als PCT/EP/ 96/ 01136 unter Beanspruchung
einer DE Prioritat vom25. Mirz 1995 und verdoffentlicht
unter der Nr. 0 817 811 (WD 96/30440), zurickgew esen
wur de.

Die schriftliche Beschwerdebegrindung i st am
17. Juni 2000 ei ngegangen, die Beschwerdegebihr wurde am
23. Juni 2000 entrichtet.

D e angefocht ene Entschei dung beruht auf den mt
Schriftsatz vom 29. Juli 1999 eingereichten Ansprichen 1
bis 8, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Verfahren zur Herstellung kationi scher
Schi cht ver bi ndungen der al |l genei nen Fornel (1)

[M™LA(OH) ] (AY) ;. mH,0

in der M'"D fir mndestens ein zweiwertiges Metallion und
Av fidr ein Saureanion der Ladung n- (n =1, 2 oder 3),
stehen und di e Bedi ngungen 1<x<5, y>z, (y+nz) = 2x + 3
und 0<nx10 gelten

dadurch gekennzei chnet, dal3 man ein walri ges Genenge aus
m ndestens einer Quelle zweiwertiger Metallionen M'),

ei ner Quelle der Anionen A und kristallinem

Al um niumhydroxid mt 1 bis 20 Mol -% bezogen auf

Al um ni umhydroxi d, Al kalinetall hydroxid versetzt, fur
eine Zeit zwi schen 10 und 240 M nuten auf eine
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Tenperatur zw schen 100 und 240°C erhitzt und ohne
vor heri ge Abtrennung des Feststoffs von der WAsserphase
zu ei nem Pul ver trocknet."

Die weiteren Anspruche 2 bis 8 sind von Anspruch 1
abhéangi g.

D e angefocht ene Entschei dung anerkannte, dal die

Anspr iiche den Bedi ngungen der Artikel 123 (2) und 54 EPU
geniugen, stellte aber fest, dal ihr Gegenstand gegenuber
demin der Druckschrift D1 (WD 92/20732) offenbarten
Stand der Techni k nahel i egend sei.

| nsbesondere kénne zur Stitze einer erfinderischen
Tatigkeit ein unerwarteter technischer Effekt weder
abgel eitet werden aus der Verwendung von kristallinem
Al (OH); anstelle eines CGels, noch aus der Verwendung

ei nes Al kalinetal |l hydroxids, da die beiden Vergleichs-
bei spiel e in der Annel dung dessen Notwendi gkeit fur den
Erhalt der herzustell enden Schichtverbi ndungen wegen
zusét zl i cher Unterschi ede zu den "erfindungsgenafl3en”

Bei spi el en nicht bel egen kodnnen.

Das Merkmal des Anspruchs 1, wonach die Trocknung zu
ei nem Pul ver ohne vorherige Abtrennung des Feststoffs
erfolgt, wird von der Prifungsabteilung nicht als
gegeniuber D1 unterschei dendes Merknmal anerkannt.

Bei di esem Sachverhalt kodnne als objektives techni sches
Probl em des Annel dungsgegenst andes nur die Bereit-
stellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von
Schi cht ver bi ndungen gesehen werden, dessen LOsung durch
den Einsatz alternativer Ausgangsprodukte aber
nahel i ege.
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Di e Argumente der Beschwerdefidhrerin kénnen w e fol gt

zusamengef aldit wer den

i)

iii)

Di e Erfindung verlange nicht nur den Einsatz von
kristallinem Al um ni umhydroxi d, sondern auch die
Ei nhal tung der vier Verfahrensparaneter:

i-1) 1 bis 20 Mol -% Al kal i netal | hydroxid
i-2) 10 bis 240 M nuten Unrset zungsdauer

i-3) 100 bis 240 °C Unmset zungst enper at ur und
i-4) Trocknung zum Pul ver ohne vorheri ge

Abt rennung des Feststoffs von der
Wasser phase.

Von D1 unterscheide sich der beanspruchte
Gegenstand durch di e Konbi nati on der beiden
Merkmal e: Einsatz von kristallinem Al um ni um
hydroxi d und Verwendung von Al kal i net al | hydr oxi d.
D e Bedeutung der Konbi nation gehe u. a. aus

Ver gl ei chsbei spiel 1 hervor, wonach kristallines
Al um ni umhydr oxi d nur dann unter Bil dung der

kat i oni schen Schi chtverbi ndung mt der Quelle
zwei wertiger Metallionen reagiere, wenn

Al kal i metal | hydroxid in der nétigen Menge zugegen
sei .

Auch das mt der Beschwerdebegrindung neu

vor gel egte Vergl ei chsbei spiel, eine W ederhol ung
des annel dungsgentl3en Bei spiels 1 ohne Zugabe von
Nat r onl auge, bel ege di e Bedeutung der erfindungs-
gemalRen Mer kmal skonbi nati on, da es dabei nur zu
ei ner geringfugi gen Bildung von Hydrotalcit
gekomen sei

Ein weiteres Indiz fur das Vorliegen einer
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erfinderischen Tatigkeit sei in der fir den
Fachmann Uberraschenden Tat sache zu erblicken,
dalR bei der Verwendung der patentgenmal
hergestel |l ten Schi chtverbi ndungen al s

Co- St abi |l i satoren fir hal ogenhal ti ge Kunststoffe
ihre Alkalitéat nicht zu einer Destabilisierung
des Kunststoffs fuhre.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und die Erteilung eines
Patents auf der Gundlage der mt Schriftsatz vom
29. Juli 1999 eingereichten Anspriche 1 bis 8.

Si e beantragte weiters di e Rickzahl ung der
Beschwer degebihr .

Mt Schriftsatz vom 13. August 2002 zog die
Beschwer def threrin i hren vormaligen H I fsantrag auf

Dur chf hrung ei ner mindl i chen Verhandl ung zurick, teilte
mt, dall sie an der von der Kanmer angesetzten
nindl i chen Ver handl ung ni cht teil nehnmen werde und
beantragte ei ne Entschei dung nach Aktenl age.

Mt Schriftsatz vom 22. Oktober 2002 reichte die
Beschwerdef ihrerin - in Reaktion auf eine entsprechende
Auf f orderung der Kanmer - neue Beschrei bungsseiten 4,
4a, 9, 14, 15, 17 und 18 ein, die an die geltenden
Anspriche 1 bis 8 angepalit wurden.

Ent schei dungsgr inde

2.

2833.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 123 (2) EPU
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Die gultigen Anspriuche 1 bis 8 entsprechen den
ursprunglichen Ansprichen 7 bis 14; sie erfillen daher
di e Bedi ngungen di eses Arti kel s.

Neuhei t

Anspruch 1 der Entgegenhaltung D1 betrifft kationische
Schi cht ver bi ndungen der al | genei nen For nel
[M'D,MYD)y (OH) ] (A™), . mHL,O in der M'D fir mndestens
ein zweiwertiges Metallion, M'"D fir m ndestens ein
dreiwertiges Metallion, A™ fir ein Saureani on der Ladung
n (n=1, 2 oder 3) stehen und di e Bedi ngungen 1<x<5, y>z,
(y+nz) =2x+3 und 0<nx10 gelten, die nodifiziert sind mt
Addi ti ven ausgewdhlt aus den G uppen

A) Polyole mt 3 bis 30 G Atonen und m ndestens
2 Hydr oxyl gruppen,

B) Ester von teilweise und voll standi g epoxidierten
ungesattigten Carbonséduren mt 6 bis 22 C- Atonen,

C Voll- und Partial ester von Polyolen mt 3 bis
30 CAtonmen und 2 bis 12 Hydroxyl gruppen mt
Carbonsauren mt 6 bis 22 C Atonen sow e

D) Al kyl- und Aryl phosphiten.

Die Herstellung der nodifizierten Schichtverbi ndungen
erfolgt gemall Beispiel 1 (Seite 15) durch 2-stindi ges
Rihren unter Ruckflul3 ei nes waldri gen Reakti onsgenm sches
aus Al um ni umhydroxi d-Gel (M''"D = Al), Additiven
Magnesi unmhydr oxi dcar bonat und Magnesi unoxid (M'Y = M)
und anschl i eBende Spruhtrocknung des Reakti onsgemn sches.

Di e erhal tenen Schi chtverbi ndungen werden al s
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Co- Stabi lisatoren fir Zink- und Cal ciunseifen bei der
St abi li si erung von hal ogenhal ti gen Kunststoffen
verwendet. Sie |assen sich ohne Beeintrachtigung der
Rheol ogi e der Kunststoffe hervorragend einarbeiten (von
Seite 13 auf Seite 14 uberleitender Absatz).

3.2 Das Herstellungsverfahren der Schichtverbi ndungen genmaf
Anspruch 1 der vorliegenden Annel dung unterschei det sich
von dem genmél3 Beispiel 1 von D1 durch die Verwendung von
kristallinem Al um ni umhydroxi d anstell e ei nes
Al um ni umhydr oxi d-Gel s und durch die zuséatzliche
Anwesenheit eines Al kalinetall hydroxids.

Der Gegenstand der vorliegenden Annel dung i st somt neu
gegenuber der O fenbarung von DL.

4. Auf gabe und Lésung

4.1 Di e der vorliegenden Annel dung zugrundel i egende Auf gabe
best and gemalR den urspringlichen Annel dungsunt erl agen
darin, Co-Stabilisatoren fir hal ogenhalti ge Kunststoffe
und ein Verfahren zu deren Herstellung bereitzustellen,
di e

- vertraglich sind mt Cal cium und/oder
Zi nkver bi ndungen,

- dispergierbar sind in hal ogenhal ti gen Kunst st offen,
ohne deren rheol ogi sche Ei genschaften nachteilig zu

beei nf | ussen,

- in der Lage sind, die Zersetzungsprodukte von
hal ogenhal ti gen Kunststoffen gut abzufangen und

- kostenginstig herstellbar sind (Seite 4, zweiter

2833.D Y A
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Absat z) .

4.2 Abgesehen von der MalRgabe "kostenglinstig herstell bar™
gi bt D1 dieselben Ziele an (von Seite 3 auf Seite 4
tber| ei tender Absatz).

Da "Kostenginstigkeit” in der Regel an sich keine

t echni sche Aufgabe ist und die vorliegenden Annel dung
auch keinerlei Information dazu enthalt, insbesondere
nicht im Vergleich zum Verfahren gemal3 D1, kann dieser
Aspekt bei der Formulierung der der vorliegenden

Annel dung gegenuber D1 objektiv zugrundel i egenden

Auf gabe unber icksichtigt bl ei ben.

4.3 Somt ergibt sich als objektive techni sche Auf gabe
gegenuber D1 die Bereitstellung eines weiteren
Verfahrens zur Herstellung von als Co-Stabilisatoren fur
hal ogenhal ti ge Kunststoffe geei gneten Schichtver-
bi ndungen der in D1 offenbarten Art. Di eser Aufgabe
inmplizit ist auch di e Bewahrung der Co-Stabilisator-
funktion der, wie gemaR D1, durch Trocknen des
unauf gear bei t et en Reakti onsgem sches hergestellten
Schi cht ver bi ndungen

4.4 Aus den experinentellen Daten in der vorliegenden
Annel dung kann geschl ossen werden, dal3 di ese Aufgabe
durch di e MaBnahnmen von Anspruch 1 gel 6st wrd.

Di e Schl ul’3f ol gerung der angefochtenen Entschei dung

(G inde 4.2, letzter Absatz), dal es nicht
gerechtfertigt sei, anzunehnen, "dall die Anwesenheit des
Hydroxids [i.e. Al kalinetallhydroxids] eine Voraus-
setzung fidr den Erhalt der gesuchten Schichtverbi ndungen
darstellt, da D1 das CGegenteil beweist", kann aus der
vor handenen Bewei sl age ni cht abgel eitet werden.

2833.D Y A
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Tat sachlich gelingt es gemal3 allen "erfindungsgenalien”
Bei spi el en der Annel dung di e gewinschten Schi cht -

ver bi ndungen (z. B. Hydrotalcite) herzustellen und
Ver gl ei chsbei spiel 1 der Anmel dung zeigt zudem dal3 in
Abwesenheit von Natriunmhydroxid bei zu Beispiel 1
ahnl i chen Bedi ngungen nur geringe Mengen an Hydrotalcit
das durch das mt der

gebi | det werden, ein Ergebnis,

Beschwer debegr tindung vor gel egte Vergl ei chsbei spi el, das
sich von Beispiel 1 nur durch das Fehlen von NaCH
unt erschei det, nachtraglich bestéatigt wrd:
Bei spi el MyO | M- hydr oxi d- Wasser Al (OH); | NaH Tenp. bar St un- BET
(9) car bonat () 58. 3% 50% (°0O den nt/ g
(9) (9) g/ Mbl %

1 81 188 1600 70 6. 4/ 10* 140 5 2 90
Ver gl ei chs- 27 61 500 35 kei n 180 12 2 weni g
Bei spiel 1 NaCH Hydr o-
(Annel dung) talcit
Ver gl ei chs- sel be Bedi ngungen w e kei n sel be Bedi ngungen weni g
Bei spiel 1 genmal Beispiel 1 NaCH wi e gendl Bei spi el Hydr o-
(Beschwer de) 1 talcit

2833.D

* Mol % bezogen auf Al um ni urhydr oxi d

Di e Tatsache, dalR D1 bei
Al um ni umhydr oxi d- Gel s ohne einen Al kal i netal | hydr oxi d-

Ver wendung ei nes

Zusat z auskonmmt, wi derspricht demmach nicht der
Plausibilitat der in der Annel dung dargel egten
Not wendi gkeit der Anwesenheit von Al kalinetal |l hydroxid
bei
(d. h. die Nicht-Plausibilitat der anmel dungsgenmalien

Verwendung kristallinen Al um ni urhydroxids; das

Schl uf3f ol gerung) ware aber zur Rechtfertigung einer
Ver schi ebung der Bewei sl ast auf die Annelderin

erforderlich.

Nahel i egen

Die Antwort auf die Frage, ob es fiur den Fachmann

nahel i egt, das in Dl offenbarte Herstellungsverfahren
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durch di e Verwendung von kristallinem A um ni unmhydroxid
anstell e eines Al um ni unhydroxi d-CGels und durch die
zusét zl i che Anwesenheit eines Al kalinetall hydroxids
abzuandern, hangt davon ab, ob der Stand der TechniKk,
das al | genei ne Fachwi ssen ei ngeschl ossen, zum Zei t punkt
der Prioritat der vorliegenden Anmel dung zi el f Ghrende
Anr egungen fidr di ese bei den Malinahmen enthielt.

Da di e objektive techni sche Aufgabe (nur) in der
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens besteht und
di ese Aufgabe durch das beanspruchte Verfahren auch
gel 6st wird, spielt es fur die Antwort auf die in
Punkt 5.1 fornulierte Frage keine Rolle, ob durch die
bei den gegenuber D1 neuen MalBnahnen, einzel n oder
genei nsam ein besonderer technischer Effekt erzielt
wi rd, der Uber das hinausgeht, was D1 hinsichtlich
der sel ben Auf gabe erreicht.

Di e Schl ul’3f ol gerung der Prafungsabteilung (G inde 4.1
und 4.2), dall eine erfinderische Tatigkeit weder dem
Ersat z des gendld D1 ei ngesetzten Al um ni unmhydroxi d- Cel s
durch kristallines A um niunmhydroxid, noch der
zuséat zl i chen Verwendung ei nes Al kal i netal | hydr oxi ds
zuer kannt werden konne, weil (von der Annel derin) nicht
gl aubhaft gemacht worden sei, dalR di ese MalBnahnme zu
"irgendei nem (G unde 4.1) bzw. "einem unerwarteten”
(Giunde 4.2) technischen Effekt fidhre, geht somt von
ei ner unrichtigen Pram sse aus.

Der Hinweis auf die in T 197/86 (ABlI. EPA 1989, 371)

auf gestel I te Forderung, dalR zum Bel eg ei ner
erfinderischen Tatigkeit der Vergleich mt dem Stand der
Techni k so angel egt sein nisse, dall die Wrkung
Uberzeugend auf das Unterschei dungsnerkmal der Erfindung
zur uckgef ihrt werden kann, trifft den hier vorliegenden
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Sachverhalt nicht, da dieses Kriteriumdort fur die
Gel tendmachung ei ner verbesserten Wrkung aufgestellt
wur de, die hier nicht beansprucht wrd.

Da weder D1, noch dem al | genei nen Stand der Techni Kk,
soweit er der Kanmer gegenwartig ist, ein H nweis darauf
zu entnehnmen ist, dal die effiziente Durchfihrung des in
D1 beschri ebenen Verfahrens bei einem Wechsel des

Al um ni umhydroxi d-Gel s zu kristallinem A um ni unhydr oxid
gl ei chzeitig einen Zusatz bestimter Mengen an

Al kal i metal | hydroxid erfordert, mul3 di ese MalRnahnen-
konmbi nati on als nicht-naheliegend bezei chnet werden.

Der Feststellung in Punkt 4.3 der G Unde der

angef ocht enen Entschei dung: "Der Einsatz alternativer
Ausgangspr odukt e, oder Zusatz weiterer Konponenten
stellt eine naheliegende Miglichkeit dar, diese

m ni malistische Problenstellung zu | 6sen.” fehlt bei
di esem Sachverhalt jede Schl Gssigkeit.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 beruht somt gegenuber D1
auf erfinderischer Tatigkeit.

Dies trifft a fortiori auch auf die Ubrigen Anspriche 2
bis 8 zu, die von Anspruch 1 abhé&ngi g sind.

Ei ne Rickzahl ung der Beschwer degebihr ist genald Regel 67
EPU u. a. nur vorgesehen, wenn ein wesentlicher

Ver f ahrensmangel vorliegt. Da eine sachliche

Fehl beurteilung kei nen Verfahrensmangel darstellt,

i egen schon aus di esem Grund di e Vorausset zungen di eser
Regel nicht vor.

Ent schei dungsf or nel

2833.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. D e Angel egenheit wird an di e Priufungsabteil ung
zurickverwi esen mt dem Auftrag ein Patent zu erteilen
auf der G undl age fol gender Unterl agen

- Anspriche 1 bis 8, eingereicht mt Schriftsatz vom
29. Juli 1999,

- Beschrei bung, Seiten 1 bis 3, 5 bis 8, 10 bis 13, 16
und 19 bis 28 der urspringlichen Annel dung,

- Beschrei bung, Seiten 4, 4a, 9, 14, 15, 17 und 18,
eingereicht mt Schriftsatz vom 22. Oktober 2002.

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird
abgel ehnt .

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier P. Kitzmant el
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