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Sachverhalt und Antréage

Die vorliegende am 18. Oktober 2000 ei ngegangene
Beschwerde richtet sich gegen di e Entschei dung der

Pr af ungsabtei | ung vom 6. Septenber 2000, mt der die

Eur opéi sche Pat ent annel dung No. 95 107 789. 0, angenel det
am 22. Mai 1995 unter Beanspruchung einer DE Prioritat
vom 3. Juni 1994 und veroffentlicht unter der

No. 0 685 518, zuriuckgew esen wurde.

Di e Beschwerdegebihr wurde gl eichzeitig mt der

Ei nl equng der Beschwerde entrichtet; die schriftliche
Beschwer debegr iindung i st am 21. Dezenber 2000

ei ngegangen.

. D e angefochtene Entschei dung beruht auf den mt
Schriftsatz vom 20. Septenber 1999 eingereichten
Anspriuchen 1 bis 11, dessen unabhéangi ger Anspruch 1 w e
folgt lautet:

"1. Thernopl asti sche Formmassen ent hal t end
A) 30 bis 98,9 CGew. -Teil e Pol yal kyl ent er epht hal at
B) O bis 50 Gew.-Teil e Pol ycarbonat

C) O bis 30 Gew.-Teil e Pfropfpolynerisat

D 0,1 bis 20 Gew.-Teile einer oligoneren
Phosphor ver bi ndung der Fornel (1),

0
]!
R1-(O)rﬁ’—— O-X—O—T-—-——(O)n-R"' @)
O, (0),
B2 3

3004.D Y A



3004.D

E 1)

E 2)

- 2 - T 0081/ 01

Worin

R, R?, R®, R unabhangi g vonei nander C;- G- Al kyl ,

G- G- Cycl oal kyl , G- Co- Aryl oder C;- C,- Aral kyl ,

n unabhangi g vonei nander 0 oder 1,

N eine Durchschnittszahl von 0,5 bis 5 und

X einen ein- oder nehrkernigen aromati schen Rest
mt 6 bis 30 C Atonen bedeut en,

oder 0,1 bis 20 Gew.-Teil e einer M schung aus
ol i goner en Phosphorverbi ndung der Fornel (la) und
Phosphor ver bi ndung der Fornel (1Db)

R
‘ %@ I
o=P 7

R Methyl und mdie Zahlen O bis 5 sind,
wobei di e Menge an Phosphorver bi ndung der For nel
(I'b) in der Phosphatm schung (bezogen auf 100

WOorin

Gew. - % an Phosphorver bi ndung der Fornel (la) und
(I'b) 1 bis 50 Gew. -% betréagt,
1 bis 60 Gew.-Teile mneralische Fullstoffe und

O bis 30 Gew. -Teile Full- und Verstarkungsstoffe,
ver schi eden von E 1),

ausgenonmmen sind For mmassen ent hal tend hal ogenierte

Fl ammschut zm ttel oder Mel am n- Cyanur at - Produkte. "

Di e Anspriche 2 bis 9 sind von Anspruch 1 abhangig, die
Anspriche 10 und 11 bezi ehen sich auf die Verwendung der

For mmassen gendld Anspruch 1 zur Herstellung von
For mkor pern bzw. auf di ese Fornkoérper sel bst.
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D e angefochtene Entschei dung wi es die vorliegende

Annel dung mt der Begrindung zurick, dall das dem
urspringlichen Anspruch 1 zur Herstellung der Neuheit
gegenuber den Ent gegenhal tungen D1 (EP-A-0 386 916) und
D4 (JP-A-5070671 genmdl? WPl - Abstract und Patent Abstracts
of Japan) hi nzugefigte Merknmal "ausgenomen sind

For mmassen ent hal tend hal ogenierte Flamschutzm ttel

oder Mel am n- Cyanur at - Produkt e” zuséatzliche Information
darstell e, die uber den O fenbarungsgehalt der

ur springli chen Anmel dung hi nausgehe und somt die
Best i mmungen von Artikel 123 (2) EPU verletze. Dies
fol ge aus der Tatsache, dalR dieses Merkmal ein allgenein
gefalRter Disclainmer zum Ausschl u3 besti mrer Kl assen von
Konponent en sei, wobei aber ein direkter Bezug auf
besti mt e O fenbarungen der Entgegenhal tungen D1 und D4
ni cht vorliege.

I n der Beschwer debegrindung stellte die
Beschwerdefihrerin inter alia fest, dal die Entschei dung
der Prufungsabteilung auf ei nem wesentlichen

Ver f ahr ensmangel beruhe, weil sie sich entgegen den
Best i mmungen von Artikel 113 EPU auf G inde stitze, zu
denen sie sich nicht habe &uf3ern konnen. Die der

Ent schei dung zugrundel i egende Feststellung, dalR der

Di scl ai ner ei ne unzul 8ssige Erweiterung darstelle, sei
nam i ch unmttel bar nach der Vorl age neuer, durch den
Di scl ai mer ergéanzter Anspriche nach nur ei nem Beschei d
der Prufungsabteilung ergangen

Mt der Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwer def Ghrerin Satze eines Haupt- und ei nes

H | fsantrags ein, deren Anspriche 1 sich von dem

ent sprechenden Anspruch der zuriuckgew esenen Fassung
ei nerseits durch einen sich praziser am Wrtl aut der
Ent gegenhal tungen D1 und D4 orientierenden



- 4 - T 0081/ 01

Fl ammschut zm tt el - Di scl ai mer (Hauptantrag) unterscheiden

und anderseits (Hilfsantrag) durch den Ausschl ulR der in

D1 und D4 of fenbarten Pol yester-Mssen.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt

(1) di e Auf hebung der Zurickwei sungsent schei dung,

(i) die Erteilung des Patents auf der G undl age der
mt Schriftsatz vom 21. Dezenber 2000 vorgel egten
Anspr iche des Haupt- oder Hilfsantrags,

(iii) die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr und

(iv) hi | f swei se di e Durchfidhrung ei ner mindlichen
Ver handl ung.

Ent schei dungsgr inde

3004.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Unabhéngi g von der Frage ihrer sachlichen Richtigkeit,
mul3 di e angef ocht ene Ent schei dung auf gehoben wer den,
weil sie sich auf Griunde stitzt, zu denen sich die
Beschwer def Ghrerin/ Annmel derin nicht &ufRern konnte.

Dies fol gt ohne weiteres daraus, dafl der D sclainer,
dessen behauptete Unzul assigkeit den G und der

Zur uckwei sung darstellt, in den Anspruch 1 erst mt
Schriftsatz der Annel derin vom 20. Septenber 1999 (und
zwar in Reaktion auf Neuheitsvorwirfe imersten und

ei nzi gen Beschei d der Priufungsabteilung vom 20. Mai
1999) eingefiuhrt wurde, auf den unmttel bar die

Zur ickwei sung fol gte.
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Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
stellt die N chtbeachtung der Forderung des Artikels
113 (1) EPU einen wesentlichen Verfahrensfehl er dar, der
neben der Aufhebung der fehlerhaften Entschei dung auch
di e Rickzahl ung der Beschwerdegebihr genméR Regel 67 EPU
rechtfertigt (siehe z. B. T 951/92 Abl. EPA 1996, 53).

Zur Frage der Zul &ssigkeit der (nunnmehr gemal3 Haupt- und
H | fsantrag geéanderten) Disclainer, die gegenuber D1 und
D4 Neuheit herstellen sollen, benerkt die Kamer

f ol gendes:

Abgesehen von der in der Entscheidung T 323/97 (Abl. EPA
2002, 476; G unde 2) ausgedrickten Meinung zur Frage, ob
Di sclainmer, deren Inhalt in der urspringlichen Annel dung
nicht offenbart ist, den Bedi ngungen des Artikels

123 (2) EPU unterliegen, kann gendlR der T 170/87 (Abl
EPA 1989, 441) folgenden, auch in T 323/97 nicht in
Frage gestellten Praxis der Kammern, ein D sclainer

ni cht dazu verwendet werden, eine naheliegende Lehre
erfinderisch zu machen. Damit scheidet grundsatzlich die
Anwendung von Di scl ai mern zum Ausschl uf3 und/ oder zur

Di st anzi erung ei nes Standes der Techni k aus, der fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit relevant ist.

D1 bezieht sich auf thernoplastische Pol yest ermassen
ent hal t end hal ogenhal ti ges Fl amrschutzm ttel,

anor gani schen Fullstoff und einen ol i goneren

Phosphor saureester, die guten Fl anmschutz und gute
nmechani sche Ei genschaften, w e Zugfestigkeit, Dehnung
und Schl agzahi gkei t, aufwei sen (Anspruch 1; Seiten 8 und
9, Tabellen 1 und 2).

Da sich der Cegenstand der vorliegenden Annel dung auch
auf flammgeschitzte Pol yest er - For nmassen aus
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Pol yal kyl ent erepht hal at mt guter Zahigkeit und

Dehnbar keit bezieht (Titel der Anneldung; Anspruch 1
Seite 3, Zeilen 10 bis 12), scheint die Zul &ssi gkeit

ei nes Disclainmers zur Herstellung der Neuheit gegeniber
D1 aus den vorstehend genannten G inden fraglich

Auch D4 bezieht sich auf flanmmgeschitze Massen aus

Pol yal kyl ent er epht hal at, wobei ihr praktischer Nutzen
gemald WPl - Abstract i m Bereich el ektrischer Anwendungen
liegt. Da sol che Anwendungen auch annel dungsgenaf

vor gesehen sind (Seite 10, Zeilen 51 bis 52:

St eckerl ei sten und Leuchtensockel) sowi e auch im

Hi nblick auf die fehl ende Kenntnis der Gesantof f enbarung
von D4, stellt sich auch hier aus den genannten G inden
das Probl em der Zul &ssi gkeit einer Neuheitsherstellung
mttels D sclainer.

Bei dieser Sachlage halt es die Kammer fiar zwecknéssi g,
von der ihr gemaR Artikel 111 (1) EPU verliehenen

Bef ugni s der Zurickverwei sung der Sache zur Fortsetzung
des Priufungsverfahrens an die Priafungsabteilung Gebrauch
zu machen (cf. Artikel 10 Verf OBK)

Zwar konnte mthin die Beschwerde nicht in demvon der
Beschwer def Uhrerin beantragten Unfang der Erteil ung

ei nes Patents aufgrund der neu eingereichten Anspriche
Erfol g haben, da di e angefochtene Entschei dung jedoch
durch di e Zuruckverwei sungsent schei dung der Kanmer

auf gehoben und di e Annel dung jedenfal Il s nicht

zur uickgewi esen wird, brauchte eine mindliche

Ver handl ung, wie imAntrag VI(iv) hilfsweise begehrt,
ni cht anberaunt zu werden (vgl. Rechtsprechung der
Beschwer dekammer n des Eur opéai schen Pat entants

4. Aufl age, 2001, Seite 314).



- 7 - T 0081/ 01

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird zur Fortsetzung des
Pr uf ungsverfahrens an di e Prifungsabteil ung
zur ickverw esen.

3. D e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr wi rd angordnet.
Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
E. Gorgnmaier R Young
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