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Sachverhalt und Antréage

2622.D

Di e Prifungsabteilung hat di e europai sche

Pat ent anmel dung Nr. 96 922 748.7 (veroffentlicht unter
WD 97/ 02270) zuruckgew esen und di e darauf durch die
Beschwer def ihrerin ei ngerei chte Beschwerde abgehol fen
(Artikel 109 (1) EPU). AuRerdem hat sie den nit der
Beschwer de ei ngegangenen Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebuhr der Beschwerdekanmer zur Ent schei dung
vor gel egt .

Der Zur ickwei sungsent schei dung | agen di e Pat ent anspr iche
1 bis 4 der veroffentlichten Fassung zugrunde. Die
Anspriche 1 und 2 lauteten wie folgt:

"1. Silane der allgeneinen Fornel I,

[ ( HS- RE) nRG' S-E- RE] aSi XXR34-a-x ( I )

in der die Reste und Indices gleich oder verschi eden
si nd und fol gende Bedeutung haben:

E = -CONH, -CS-NH, -CH,-CH- oder -CH,-CH(OH) -

RR = A kyl, Alkenyl, Aryl, Al kylaryl oder Arylalkyl
mt jeweils 1 bis 15 Kohl enstof fat onen, wobei
di ese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefel at one,
durch Ester-, Carbonyl-, Am d-, oder Am nogruppen
unt er brochen sei n kénnen;

R = Akylen, Arylen, Arylenal kyl en oder Aryl enal kyl en
mt jeweils 1 bis 15 Kohl enstof fat onen, wobei
di ese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefel atone,
durch Ester-, Carbonyl-, Am d-, oder Am nogruppen
unt er brochen sei n kdnnen;

R = Akylen, Arylen, Arylenal kyl en oder Aryl enal kyl en
mt jeweils 1 bis 15 Kohl enst of f at onen, wobei
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di ese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefel atone,
durch Ester-, Carbonyl-, Am d-, oder Am nogruppen
unt er brochen sei n kdnnen;

X = Wasserstoff, Hal ogen, Hydroxy, Al koxy, Acyl oxy,
Al kyl car bonyl , Al koxycar bonyl oder NR',,
mt R' = Wasserstoff, Al kyl oder Aryl;

a = 1, 2 oder 3;
= 2, 3, 4, oder 5;
X = 1, 2 oder 3;"

"2. Verfahren zur Herstellung der Silane nach

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall man Qi gothiole
der all genei nen Fornel (HS-R),R-SH an Sil ane der

al | genei nen Fornel [H,C O CH R],Si X,R, . .,

[ CH=CH R°] .Si X.Ry o x,

[ OCN- R°] ,Si X,R,. ..., oder [SCN R].Si X,R®, ., addiert, wobei

die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und

die in Anspruch 1 genannte Bedeutung haben.™

Bei den Ansprichen 3 und 4 handelte es sich umdie
Ver wendung der im Anspruch 1 definierten Silane.

I11. Bei der Priufung der Patentannel dung beanstandete die
Pruf ungsabteilung in i hremersten und ei nzi gen Bescheid
santliche Anspriche 1 bis 4 der veroéffentlichten
Fassung, weil sie imHi nblick auf eine Konbination der
Lehren der Druckschriften
(D1) EP-A-0 451 709 und
(D2) EP-A-0 592 934,

oder der Druckschriften (D1) und

(D3) DE-A-3 714 763

2622.D Y A
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ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

Dar auf hat di e Annel derin ausgefidhrt, dalR der Fachmann
von kei ner der genannten Druckschriften D1 bis D3 allein
zu den annel dungsgenéfRen Sil anen gel angen koénne.

Anschl i eBend hat sie noch ausgefihrt, dalR der Fachmann
auch in der Zusammenschau der Entgegenhal tungen D1 bis
D3 kei ne H nwei se auf di e annmel dungsgemalRen Sil ane

er hal ten kdnne, ohne dabei explizit auf den von der

Pr Gf ungsabt ei | ung vorgebrachten Ei nwand hinsichtlich der
erfinderischen Tatigkeit auf der G undl age der

Konmbi nati on der D1 und D2 ei nzugehen.

Di e Priufungsabteilung hat darauf die Annel dung, gest it zt
auf mangel nde erfinderische Tatigkeit imH nblick auf
di e Konbi nati on der Lehren der Druckschriften D1 und D2,
zur ickgew esen

Beziglich des rechtlichen Gehdors hat sie in der
Zur uckwei sungsent schei dung ausgef Uhrt:

"Die Annel derin hat keinen Antrag auf mindliche

Ver handl ung gestellt. Sie hat in ihrer Erw derung auf
den Erstbescheid die Gel egenheit nicht genutzt, auf
den von der Priufungsabteilung vorgetragenen Ansatz
der fehlenden erfinderischen Tatigkeit gegenuber der
Konbi nati on der Dokunmente D1 und D2 qualifiziert

ei nzugehen. Aus der abschlielBenden Bener kung am Ende
I hres Schrei bens, dalR all e anderen Konbi nati onen von
Edukt en der Ent gegenhal tungen D1 bis D3 nehr als
einen Schritt vom Stand der Techni k entfernt seien,

| assen sich keine detaillierten Argunente entnehnen,
die zu Wderl egung der Ansicht der Priufungsabteil ung
i m Erstbescheid und zur Begrindung fir eine Erteilung
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der Annel dung tauglich sind.

Di e Absendung ei nes Zwei t beschei des wurde nicht als
sachdi enl i ch angesehen, denn er hatte i mwesentlichen
nur in der Wederholung der schon im Erstbescheid

vor gebrachten Argunente bestanden.”

Di e Annel derin hat gegen di ese Entschei dung Beschwerde
ei ngel egt. Sie beantragte der Beschwerde abzuhel fen,
weil die Feststellungen der Prifungsabteilung in ihrer
Ent schei dung unrichtig seien

AulBerdem beantragte sie die Rickzahl ung der Beschwerde-
gebuhr, weil das Vorgehen der Priufungsabteilung mt

ei nem wesent | i chen Verfahrensfehl er behaftet sei, und
daher der Billigkeit entspreche.

Nach Auffassung der Beschwerdef Ghrerin bestand der
wesent | i che Verfahrensfehler darin, dalR die i mBescheid
der Prufungsabteil ung vorgenommene Anal yse des

nachst kormenden Standes der Technik wie in Dl offenbart
ni cht eindeutig sei, und die Verkntpfung der

Er kennt ni sse aus di esem Stand der Technik mt der

rel evanten O fenbarung aus D2 nicht weiter begrindet
worden sei. Zur Stitzung ihres Vorbringens hat sie auf
di e Entschei dungen J 3/90 und T 1101/92 hi ngew esen.

Di e Prifungsabteilung hat darauf in einer Abhilfe-
ent schei dung (Artikel 109 (1) EPU) fol gendes erklart:

"Der Beschwerde vom 18. 05. 00 wi rd abgehol fen und die
Ent schei dung vom 20. 03. 00 wi rd auf gehoben. Das

Verfahren wird fortgeset zt.

Dem Antrag auf Rickzahl ung der Beschwer degebihr kann
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ni cht stattgegeben werden. Er wird der Beschwerde-
kamer zur Entschei dung vorgel egt."”

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.2

2622.D

Di e Beschwerde ist zul assig. Die Vorlage durch die

Pruf ungsabt ei | ung des Antrags auf Rickzahl ung der
Beschwer degebthr, nach Abhilfe der Beschwerde gegen die
Zur ickwei sung der Pat ent annel dung (Artikel 109 (1) EPU)
der Beschwer dekanmmer zur Entschei dung, entspricht der
Regel 67 EPU (siehe J 32/95, ABlI. EPA 1999, 713).

Es verbl ei bt nun zu entschei den, ob di e Rickzahl ung der
Beschwer degebihr von der Kammer stattgegeben werden
kann.

Nach Regel 67 EPU kann di e Rickzahl ung der Beschwer de-
gebuhr nach Abhilfe der Beschwerde nur angeordnet

wer den, wenn si e wegen ei nes wesentlichen

Ver f ahrensmangel s der Billigkeit entspricht.

I mvorliegendem Fall hat di e Beschwerdefthrerin das
Vor | i egen eines wesentlichen Verfahrensfehl ers auf

Mangel i m Bescheid der Priufungsabteilung gestitzt, da
darin eine nicht eindeutige Analyse des imD1l

of f enbarten n&achst komrenden Standes der Techni k und eine
ni cht begrindete Verknupfung der Erkenntni sse aus di esem
Stand der Technik mt der relevanten O fenbarung aus D2
vor genommen werde. Dies verstol3e gegen Artikel 113 (1)
EPU, weil die Entscheidung der Priifungsabteilung daher
auf Uberl egungen gestiitzt werde, zu denen die Annel derin
sich nicht habe aul3ern kdnnen.

I n di esem Zusammenhang hat sie imwesentlichen
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vor gebracht,

(i) daR der bei der Analyse des O fenbarungsgehaltes
der D1 benutzte Ausdruck "Herstellung und
Ver wendung ahnl i cher Verbi ndungen” sowohl die
Ver gl ei chbarkeit der in Dl beschriebenen
Ausgangsprodukte als auch die Ahnlichkeit der in
di eser Druckschrift offenbarten Endprodukten
betreffen konne,

(i) dalR die Priufungsabteilung D2 nur mt der
Bener kung herangezogen habe, dal3 di ese
Druckschrift Al kylthiole beschreibe, die man mt
Acryl aten unset zen kdnne und

(iii) daB es auf di esem Gedankenweg Uber haupt keine
Mogl i chkeit gegeben habe, auf das Argunent der
Pr Gf ungsabt ei | ung, "der Fachmann brauchte somt
nur die Acryl konponente der D1 in Polythiole
unzuwandel n, wobei er als Reagenz auf die
Konponente (A) der D2 zurickgreifen konnte",
begr tindet ei nzugehen.

Di e Prifungsabteilung hat in i hrem Bescheid beziglich
der erfinderischen Tatigkeit auf der G undl age der
Konbi nati on der Lehren der Druckschriften D1 und D2

f ol gendes ausgef Uhrt:

"2. Aufgabe war die Bereitstellung neuer Silane, die
hydr ol ysi erbar und pol yaddi erbar sind und ... zur
Her stel | ung von makronol ekul aren Massen durch
Pol yaddi ti on verwendbar sind.

Di ese Aufgabe wird durch die auf Seite 9 gezeigten
Endpr odukt e gel 6st.
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3. Nachstliegender Stand der Technik ist Dl1. Dort ist
di e Herstel l ung und Verwendung ahnl i cher Verbi ndungen
beschri eben. D ese enthalten aber nicht die
anmel dungsgenmdald vor handenen Thi ol gruppen, wel che die
Pol yaddi er barkeit verlei hen. Die Mglichkeit der
hydr ol yti schen Kondensation ist durch di e Anwesenheit
der Silyl (oxy)gruppe gewdhrl eistet; siehe D1
Seite 11.

Zur Losung der Aufgabe di e Pol yaddi erbarkeit der

Ver bi ndungen zu gewdhrl ei sten konnte der ... Fachmann
aus der D2 entnehnen, dalR dies mt Al kylthiolen (A
errei cht werden kann, denn sie wirden dort zur

Unmset zung mt Acrylaten (B) zu Pol yneren verwendet.

Er brauchte somt nur die Acryl konponenten der D1 in
Pol yt hi ol e unzuwandel n, um i hnen Pol yaddi er barkeit zu
ver| ei hen. Al s Reagenz konnte er auf die Konponente
(A) der D2 zuruckgreifen."

Aus di esen Ausfihrungen geht nach Auffassung der Kamrer
ei ndeuti g hervor, daf nach Ansicht der Prifungsabteil ung
die in D1 beschriebenen "ahnlichen Verbi ndungen”

hydr ol ysi erbare Silyl (oxy)gruppen und Acryl konponent en
enthielten, wadhrend di e annel dungsgenéflen Ver bi ndungen
Thi ol gruppen anstatt Acryl konponenten aufw esen. Mt dem
Ausdruck "&hnlicher Verbi ndungen" kdnnen daher von der
Pr if ungsabtei l ung nur die in Dl beschriebenen

Endpr odukt e geneint sein, weil allein diese Produkte
sowohl eine hydrol ysierbare Silyl (oxy)gruppe als auch

ei ne Acryl konponente besitzen.

AufBer dem kann aus den Ausfuhrungen der Prifungsabteil ung
ohne weiteres entnomen werden, dalR sie der Ansicht war,
dalR die LOsung der von ihr imLichte der ndchst konmenden
Druckschrift (Dl) definierten Aufgabe aufgrund der in D2
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of fenbarten Lehre nahel i egend gewesen sei, weil aus

di eser |etztgenannten Druckschrift hervorgehe, dafl}
Polythiole (A) mt Acrylaten (B) durch Polyaddition an
C=C- Doppel bi ndungen pol yneri sierten. Di e aufgabegemal
erwinscht e Pol yaddi er barkeit sei daher durch Umwandl ung
der Acryl konponente der "ahnlichen Verbi ndungen" der D1
i n eine Pol ythiol konponente zu erzielen, wbei man als
Reagenz fur di ese Umwvandl ung auf di e Konponente (A) der
D2 zurickgreifen koénne.

Zwar hat die Pridfungsabteilung di ese Umandl ung unter
Verwendung der Konponente (A) der D2 nicht weiter

erl dutert, aber aus D2 | &Rt sich ohne weiteres

ent nehnen, dal3 di e Verbindung Pentaerythrittetra-

t hi ogl ykol at, wel ches die Fornel (HS-CH,-CO O CH,-),-C
CH,- O- CO CH,- SH hat und der annel dungsgenélien
Ausgangsver bi ndung der Fornel (HS-R),R-SH entspricht
(si ehe oben unter Punkt 1, Anspruch 2), die bevorzugte
Konponente (A) darstellt (siehe D2, Seite 2, Zeilen 41
bis 46, die Beispiele, und Anspruch 2). Eine Ursetzung
di eser in D2 genannten Vorzugsverbi ndung (A) mt demin
D1 angegebenen Silan VIII, d. h. ONGC (CH,);-Si (OCH) 4
(siehe Seite 11, Zeile 49), anstatt einer nach D1
verwendet en (Met h)acryl atverbi ndung B' (siehe Seite 3,
Zeile 32 bis Seite 8, Zeile 10), wirde zu einer in
Anspruch 1 der vorliegenden Patentannel dung
beansprucht en Verbi ndung f ihren (siehe auch die erste
Reakt i onsgl ei chung und das konkrete Beispiel auf Seite 9
der vorliegenden Annel dung in der verdffentlichten
Fassung) .

Nach Auffassung der Kanmmer war daher der von der

Pr Gf ungsabtei l ung in i hrem Beschei d er hobenen Ei nwand
mangel nder erfinderischer Tatigkeit auf der G undl age
ei ner Konbi nation von D1 und D2 - entgegen der oben
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unter Punkt 2.2 vertretenen Ansicht der Beschwerde-
fdhrerin - in einer nachvol |l zi ehbaren Wi se dargel egt.

D e Beschwerdefidhrerin hat als Stutze fur ihre

Auf f assung, dalR der Beschei d der Prfungsabteil ung
bezigl i ch der mangel nden erfinderischen Tatigkeit so
unkl ar gewesen sei, dall sie sich nicht habe &uf3ern
kénnen, auf die Entscheidungen J 3/90 und T 1101/92
hi ngew esen. | nsbesondere hat sie dazu vorgebracht,

(i) daR in der Entscheidung J 3/90 die juristische
Beschwer dekammer di e Auffassung vertreten habe,
daR das EPA gegen Artikel 113 (1) EPU ver st oRe,
wenn es bei Ermttlungen des Sachverhalts die
Beteiligten nicht ausfuhrlich Uber die
angestellten Ermttlungen und i hre Ergebnisse
unterrichte und

(i) daR nach der Entscheidung T 1101/92 der
Annel derin di e Miglichkeit genonmmen worden sei,
vor Ergehen der Entschei dung zum Zur ickwei sungs-
grund Stellung zu nehnen, weil die Priufungs-
abteilung in ihren friheren Beschei den an die
Beschwer def hrerin nicht auf die Textstelle im
nachst|i egenden Stand der Techni k verw esen habe,
auf die sie ihre spatere Entschei dung st it ze.

Im Fal |l e der Entscheidung J 3/90 war die Annel derin

j edoch nicht in der Lage, sich zu allen imBesitz des
Amt es befindlichen Unterlagen zu &ul3ern, von denen

ei nige wi chtige Bestandteil en der Begrtindung der

angef ocht enen Ent schei dung darstellten, weil sie von
di esen Unterl agen aufgrund einer Storung der

Post zust el | ung kei ne Abschriften erhalten hatte (siehe
Punkt 11 der Entschei dungsgrtnde).
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Nach der Entscheidung T 1101/92 fehlten in den

Beschei den der Prifungsabteilung die G unde, auf denen
sie in ihrer Zurickwei sungsentschei dung di e mangel nde
Neuheit eines in den betreffenden Anspruch eingefihrten
Mer kmal s gest it zt hatte (siehe Punkt 6 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

D e bei den Entschei dungen betreffen daher Sachverhalte,
die mt demvorliegenden Fall nicht vergleichbar sind,
weil imvorliegenden Fall - w e oben von der Kammer
festgestellt wurde - der von der Priufungsabteil ung

er hobenen Ei nwand mangel nder erfinderischer Tatigkeit
auf der G undl age ei ner Konbination von D1 und D2 in
nachvol | zi ehbarer Weise in i hrem Beschei d dar gel egt

wur de und di e Zuridckwei sung der Annel dung daher auf

ei nen Gund gestitzt wurde, zu dem die Annel derin sich
aullern konnte.

Di e Kanmer kommt daher zu der Schl ul3f ol gerung, dal3 die
mttlerweil e auf gehobene Entschei dung auf Zurickwei sung
der vorliegenden Annel dung ni cht gegen Artikel 113 (1)
EPU verstoRen hat und daR daher die Rickzahl ung der
Beschwer degebihr wegen des Fehl ens ei nes wesentlichen
Ver f ahrensmangel s nicht der Billigkeit imSinne der
Regel 67 EPU ent sprechen wiir de.

SchlielBlich weist die Kammer noch ausdrtcklich darauf
hin, dall die Feststellung der Kamrer, dal3 der von der

Pr af ungsabtei l ung in i hrem Beschei d er hobenen Ei nwand
mangel nder erfinderischer Tatigkeit auf der G undl age

ei ner Konbi nation von D1 und D2 in nachvoll zi ehbarer

Wei se dargel egt wurde, keinerlei Werturteil hinsichtlich
der Richtigkeit dieses Ei nwands beinhaltet.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Der Antrag der Beschwerdef dhrerin auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr wird zurtckgew esen.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Behandl ung zur tdckverw esen.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

M Maslin A. J. Nuss
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