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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 4. Mai 2006
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 01123612.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

1775.D

Die Beschwerde der Anmelderin PKU Pulverkautschuk Union
GmbH richtet sich gegen die am 4. Mai 2006 schriftlich
ergangene Entscheidung der Pridfungsabteilung, mit der
die am 2. Oktober 2001 eingereichte Europaische
Patentanmeldung 01123612.2 mit der
Veroffentlichungsnummer EP-A-1 209 193 und dem Titel
"Pulverformige, modifizierte aus Fallsuspensionen
hergestellte silikatische Fullstoffe enthaltene
Kautschukpulver, Verfahren zu ithrer Herstellung und

Verwendung' zurickgewiesen wurde.

Der Entscheidung lag Anspruch 1 in der mit Schreiben vom

31. Januar 2006 eingereichten Fassung zugrunde.

Dieser Anspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von fullstoffhaltigem
Kautschukpulver dadurch gekennzeichnet, dass als
Fallstoff eine salzhaltige Kieselsaurefallsuspension

wahrend der Kautschukpulverherstellung eingesetzt wird."

Zur Begriundung ithrer Entscheidung fuhrte die
Prifungsabteilung aus, dass der Gegenstand des Anspruchs
1 zwar neu sei, jedoch nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe, weil er durch eine Kombination der
Lehren von D1: DE-A-19843301 - dem néchstliegenden Stand
der Technik - und D2: EP-A-0890602 nahe gelegt sei.

Nach Auffassung der Prufungsabteilung bestehe der
Unterschied des beanspruchten Gegenstandes gegenuber der
Lehre von D1 darin, dass erfindungsgemall als Fullstoff
eine salzhaltige Kieselsaurefallsuspension, gemald D1
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aber eine von Salzen befreite Kieselsaure verwendet
werde. Zwar fuhre dieses durch Einsparung des Salz-
Reinigungschrittes vereinfachte Verfahren zu
rieselfahigen, gefallte silikatische Fullstoffe
enthaltenden Kautschukpulvern, diese MalRnahme habe aber
fur den Durchnittskautschukfachmann angesichts der Lehre
von D2 nahe gelegen, weil aus diesem Dokument schon
bekannt sei, dass die bei der Fallung der Kieselsaure
anfallenden Salze fir eine spatere Verwendung in
Kautschukmischungen nicht abgetrennt werden missen und
dass sie daruber hinaus sogar zu einer Verbesserung von

Kautschukeigenschaften fuhren.

Am 23. Juni 2006 legte die Anmelderin (nhachfolgend
Beschwerdefihrerin) Beschwerde gegen die Entscheidung
der Priufungsabteilung ein. Die Beschwerdegebihr wurde am
26. Juni 2006 entrichtet.

Die entsprechende Beschwerdebegrindung ist am 16. August

2006 eingegangen.

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte, dass die
Prifungsabteilung nicht erkannt habe, dass die Vorteile
der anmeldungsgeméall hergestellten, als RFC
(Rubber/Filler-Composites) bezeichneten Pulverkautschuke,
nicht auf einen Salzgehalt im Endprodukt zurickgefuhrt
werden konnten, weill das bei der Fallung der Kieselsaure
gebildete Salz auch erfindungsgemall entfernt werde,
allerdings erst nach der Kautschukfallung, das heil3t zu
einem anderen Zeitpunkt als in D1.

Im Gegensatz dazu offenbare D2 mit erhohten Salzgehalten
hergestellte RFC (Rubber/Filler-Composites). Solche RFC

hatten bei Verwendung in Laufflachenmischungen von
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Fahrzeugreifen Einbussen im Abrieb, im Verhalten auf
nasser Strasse und im Korrosionsverhalten des Stahlcords
zur Folge. Die Kombination der Verfahren von D1 und D2
fuhre somit nicht zur Erfindung.

In Mitteilungen vom 29. November 2007 und 5. Mair 2008
erhob die Beschwerdekammer Einwande unter den
Artikeln 123(2), 84 und 54 EPU.

Mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 reichte die
Beschwerdefiuhrerin - anstelle einer vorher, mit
Schriftsatz vom 28. Februar 2008 vorgelegten
Anspruchsfassung - als neuen Hauptantrag einen

15 Verfahrensanspriche umfassenden Anspruchssatz ein.

Der neue Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von fullstoffhaltigen
Kautschukpulvern, dadurch gekennzeichnet, dass als
Fallstoff eine salzhaltige Kieselsaurefallsuspension
eingesetzt wird, und dass fullstoffhaltige
Kautschukpulver hergestellt werden durch Ausfallen aus
wasserhaltigen Mischungen, die Fullstoff in Form einer
alkalisulftathaltigen Kieselsaurefallsuspension,
wasserlosliche Salze eines Metalls der Gruppen I1la, 1lb,
Il1la und VIII des periodischen Systems der Elemente und
einen Kautschuklatex, eine wassrige Emulsion eines
Kautschuks oder eine Kautschukldsung enthalten, wobei
man

a) eine oder mehrere Organosiliciumverbindung(en), die
mindestens eine Alkoxygruppe enthalten, iIn Wasser geldst
oder gegebenenfalls In Anwesenheit einer
oberflachenaktiven Substanz emulgiert, oder die

genannten Verbindungen direkt, gegebenenfalls mit einer
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oberflachenaktiven Substanz mit der
Kieselsaurefallsuspension beil einer Temperatur von 10
bis 60°C unter Rihren vermischt, wobei man die fur die
Einarbeitung In den Kautschuk vorgesehene Menge dieses
Gemisches, bezogen auf den Fullstoffanteil im Endprodukt
alleine zusetzt, bei Fullgraden > 80 Teilen Fullstoff
pro 100 Teile Kautschuk, oder in zwei Partien aufteilt,
bei Fullgraden < 80 Teilen Fullstoff pro 100 Teile
Kautschuk, und

b) eine erste Partie mit dem Polymerlatex, der
Polymeremulsion bzw. der Polymerldsung vermischt, den
pH-Wert dieser Mischung mit einer Saure, insbesondere
einer Lewissaure, auf einen pH-Wert von 8,0 bis 6,5
absenkt (erste Partie, erste Fallstufe),

c) den restlichen Anteil (zweite Partie, Splittinganteil)
unter weiterer Absenkung des pH-Wertes auf 6,5 bis 2,6
zusetzt (zweite Fallstufe), so dass der noch iIn der
Mischung befindliche Kautschuk zusammen mit dem durch
Organosiliciumverbindung(en) modifizierten Fullstoff
ausfallt

d) den ausgefallenen Feststoff mit an sich bekannten
MalRnahmen abtrennt und

e) den abgetrennten Feststoff gegebenenfalls In mehreren
Waschgangen salzfrei und pH-neutral wascht

) den fullstoffhaltigen Kautschuk trocknet.™

In der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer,
die am 18. Juli 2008 stattgefunden hat, wurde zunachst
die Frage der erfinderischen Tatigkeit diskutiert, weil
die Kammer erhebliche Bedenken hatte, ob die
beanspruchte Erfindung gegenuber dem Stand der Technik
als erfinderisch angesehen werden koénne; dies
Insbesondere angesichts der Frage, welchen technischen
Effekt die Verlegung des Zeitpunkts des Salzfrei-
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Waschens bewirke, da die Anmeldungsunterlagen

diesbeziuglich keinen Hinweis enthielten, sondern

lediglich einen Vergleich mit SBR-Ballenkautschuk.

Die vorgetragenen Argumente der Beschwerdefihrerin

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

D1 (DE-A-19843301) sei richtigerweise von der
Prifungsabteilung als nachster Stand der Technik

bezeichnet worden.

Die fertigen Pulverkautschuk-RFC (Rubber/Filler-
Composites) enthielten sowohl nach dem beanspruchten
Verfahren, als auch nach dem von D1 keine Salze mehr,
weil das Salz i1n beiden Fallen ausgewaschen werde;
die hergestellten Gummimischungen seien somit

aquivalent.

Bei den beanspruchten und bekannten Verfahren werde
lediglich der Zeitpunkt der Salzentfernung

unterschiedlich gewahlt.

Die beschriebenen anwendungstechnischen Effekte
beruhen somit ausschliellich auf dem RFC-
Herstellprozess, d.h. dem Einsatz einer salzhaltigen
Kieselsaure-Fallsuspension.

Das beanspruchte Verfahren sei somit gegenidber dem
bekannten vereinfacht, weil es auf die Filtration der
salzhaltigen Kieselsaure-Fallsuspension und auf das
Salzfrei-Waschen des Kieselsaure-Filterkuchens

verzichte und damit ein dupliziertes Waschen vermeide.

AuBBerdem, musse der salzfreie Filterkuchen nicht
erneut in Wasser suspendiert werden, was einen
weiteren Verfahrenschritt einspare.

Die beanspruchte Verfahrensvereinfachung fihre somit

zu einer Energieeinsparung und entspreche dadurch dem

heutzutage uUblichen Streben nach Energieeinsparungen.
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— Der Fachmann finde weder in D1, noch im Ubrigen
genannten Stand der Technik eine Anregung zum Einsatz
von salzhaltigen Kieselsaure-Fallsuspensionen
anstelle salzfreier Kieselsauren, insbesondere auch
nicht im Hinblick auf die notwendige Mitanwesenheit
von Organosiliciumverbindungen, die zur

Kieselsauremodifizierung bendtigt werden.

— Im Gegenteil, es bestehe ein technisches Vorurteil
gegen die gleichzeitige Anwesenheit von Salzen und
Organosiliciumverbindungen in der Kieselsaure-
Fallsuspension, weil der Fachmann befirchten misse,
dass die Salze die Wirkung der verwendeten
Emulgatoren beeintrachtigen und auf diese Weise die
erforderliche Anbindung der
Organosiliciumverbindungen an die Kieselsaure

destabilisieren bzw. zerstoren wirden.

— Das Dokument D2 (EP-A-890602) koénne keinen Beitrag
zur erfindungsgemallen Losung liefern, weil es die
Herstellung von Kieselsaure/Kautschukmischungen mit
erhohtem Salzgehalt offenbare, was erfindungsgemal
gerade vermieden werde, weil salzhaltige
Gummimischungen fur Reifen-Lauffl&achen wegen
schlechter Abriebwerte, problematischen Verhaltens
auf nasser Strasse und Korrosion des Stahlcordes

ungeeignet seien.

— Folglich liege fur den Fachmann die beanspruchte

Losung nicht nahe.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Basis der mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008

eingereichten Anspriche 1 bis 15.
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Entscheidungsgrinde

1.

3.1

3.1.1

3.1.2

1775.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Neuheit des Gegenstandes vom Anspruch 1

Die Neuheit des Verfahrensanspruchs wurde von der
Prifungsabteilung In der angefochtene Entscheidung
anerkannt. Auch die Kammer hat keine Bedenken
hinsichtlich der Neuheit des 1m Anspruch 1 beanspruchten
Verfahrens gegenuber dem vorliegenden Stand der Technik.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes vom Anspruch 1

Nachstliegender Stand der Technik

Die Kammer stimmt der PriUfungsabteilung und der
Beschwerdegegnerin zu, D1 als nachstliegenden Stand der

Technik zu betrachten.

D1 (Anspruch 1; Seite 2, Zeile 50 bis Seite 3, Zeile 3),
offenbart ein dem beanspruchten sehr &hnliches Verfahren
zur Herstellung von Tfullstoffhaltigen Kautschukpulvern,
bei dem die verwendeten Fullstoffe mit
Organosiliciumverbindungen modifiziert sind. Nach
Aussage der Beschwerdefuhrerin, der sich die Kammer
anschliell3t, unterscheiden sich die jeweils hergestellten
fullstoffhaltigen Kautschukpulver nicht voneinander.

Hinsichtlich der Verfahrenschritte offenbart D1
(Anspruch 1; Seite 2, Zeile 50 bis Seite 3, Zeile 3;
Seite 3, Zeile 43 bis Seite 4, Zeile 2), genau wie das
beanspruchte Verfahren, dass man:
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silikatische feinteilige Fullstoffe in Form einer
wassrigen Suspension mit einer oder mehreren in
Wasser gelosten oder emulgierten
Organosiliciumverbindung(en), die mindestens eine
Alkoxygruppe enthalten, bei einer Temperatur von 10
bis 60°C unter Ruhren vermischt,

die fur die Einarbeitung in den Kautschuk vorgesehene
Menge In zwei Partien aufteilt,

eine erste Partie mit dem Polymerlatex, der
Polymeremulsion bzw. der Polymerldsung vermischt, den
pH-Wert dieser Mischung mit einer Saure, insbesondere
eine Lewissaure, auf einen pH-Wert von 6,0 bis 4,5
absenkt (erste Partie, erste Stufe),

den restlichen Anteil (zweite Partie, Splittinganteil)
unter weiterer Absenkung des pH-Wertes auf 4,5 bis
2,6 zusetzt (zweite Stufe), sodass der iIn der
Mischung befindliche Kautschuk zusammen mit dem durch
die Organosiliciumverbindung(en) modifizierten
Fullstoff ausfallt,

den ausgefallenen Feststoff mit an sich bekannten
MalRnahmen abtrennt,

den abgetrennten Feststoff wascht, um den pH-Wert auf
einen Tur die weitere Verarbeitung vertraglichen Wert

von ca. 6 bis 7 einzustellen, und

den fullstoffhaltigen Kautschuk trocknet.

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von dem
nach dem Stand der Technik dadurch, dass

die Kieselsauresuspension, welche mit einer oder

mehreren Organosiliciumverbindungen in Anwesenheit einer
oberflachenaktiven Substanz vermischt wird, eine

salzhaltige (alkalisulfathaltige) Kieselsaure-

Fallsuspension ist.
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Demgegenuber offenbart D1 (Seite 3, Zeile 24; Seite 5,
Zeilen 37-38; Anspruch 8), dass die

Kieselsauresuspension vorteilhaft aus einem salzfrei

gewaschenen Filterkuchen aus der Kieselsaurefallung
hergestellt wird. Das Verfahren gemall D1 erfordert somit
die Filtration der gefallten Kieselsaure, das Waschen
und Trocknen des Kieselséure-Filterkuchens und die
erneute Suspendierung des Kieselsdure in einem wassrigen

Medium.

Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass D1
die genannten Verfahrensschritte der Filtration, des
Waschens und Trocknens der Kieselsaure uberhaupt nicht
diskutiert, sondern kommerzielle Kieselsduren in
getrockneter Form oder als Filterkuchen verwendet, wie
Ultrasil VN3, Ultrasil VN3 Filterkuchen, Ultrasil 7000
und Ultrasil 7000 Filterkuchen (Seite 5, Zeilen 20-24,
37-38, 41-43; Seite 6, Zeilen 18-21).

Zum Argument der Beschwerdefuhrerin, dass bei den
offenbarten und beanspruchten Verfahren lediglich der
Zeitpunkt der Salzentfernung unterschiedlich gewahlt
worden sei, ist anzumerken, dass i1n beiden Verfahren,
nach D1 und nach dem vorliegenden Anspruch 1, das
Endprodukt, d.h. das ausgefallte, Fullstoff enthaltende
Kautschukpulver filtriert und gewaschen werden muss. Der
Unterschied zu D1 ist somit nur, dass anmeldungsgemali
eine zusatzliche Salzentfernung aus der gefallten
Kieselsaure entfallt.
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Die zu losende technische Aufgabe

Aus der urspringlich eingereichten Anmeldung (Seite 2,
Zeilen 21-25; Seite 7, Zeilen 31-32) ergibt sich, dass
die zu l6sende technische Aufgabe darin besteht, ein
Verfahren zur Herstellung von gefallten silikatische
Fullstoffe enthaltenden Kautschukpulvern bereitzustellen,
das vereinfacht und kostensparend ist. Die
Priufungsabteilung (siehe Entscheidung, Punkt 3) und die
Beschwerdefiuhrerin (Beschwerdebegrindung vom 4. August
2006, Seite 1; Schriftsatz vom 25. Februar 2008, Seite 2,
letzter Absatz; Ausfihrungen in der mindlichen

Verhandlung) haben diese technische Aufgabe bestatigt.

Es ist evident, dass die Losung dieser Aufgabe durch das
unterscheidende technische Merkmal des beanspruchten
Verfahrens realisiert werden kann: durch die
unmittelbare Verwendung der salzhaltigen Kieselsaure-
Fallsuspension werden die Abfiltration der gefallten
Kieselsaure, ihr Waschen, ihre Trocknung und ihre

Wiedersuspendierung eingespart (siehe Punkt 3.1.2).

Naheliegen

Nach Auffassung der Kammer erfordert das beanspruchte
Verfahren vom Fachmann, der von D1 ausgeht und der die
Losung der gestellten technischen Aufgabe anstrebt,
keine erfinderische Tatigkeit, um auf die von der
Patentanmeldung vorgeschlagene L6sung zu kommen.

Es fallt unmittelbar ins Auge, dass das Verfahren gemaf
D1 ein zweimaliges Filtrieren und Waschen beinhaltet,

zum einen zur Entfernung des Kieselsaure-Fallungssalzes

(Natriumsulfat; D1: Seite 3, Zeile 24; urspriunglich



- 11 - T 1647/06

eingereichte Anmeldung: Seite 2, Zeilen 1-15) aus dem
Kieselsaure-Filterkuchen und zum anderen zur Entfernung
des Kautschuk-Fallungssalzes (Salz eines Metalls der
Gruppen I1la, 1lb, Il1la und V11l verwendet als Lewissaure
zur Kautschuk-Fallung, D1: Seite 3, Zeilen 25-33;
Anspruch 1) aus dem Kautschuk-Filterkuchen. Jede
Uberlegung zu einer moglichen Verfahrensvereinfachung
wird den Fachmann vor die Frage stellen, ob diese
doppelte Filtration/Waschung fir das gewlnschte
Endprodukt notwendig ist oder nicht, zumal die
Kieselsaure iIn wassriger Suspension vorliegen muss, um
ihr homogenes Vermischen/Verbinden mit dem

Kautschuklatex zu erméglichen.

Bei dieser Uberlegung wird der Fachmann beriicksichtigen,
dass prima facie nichts dagegen spricht, dass die gemal
D1 im ersten Waschvorgang (dort nur implizit offenbart)
entfernten im Kieselsaure-Filterkuchen eingeschlossenen
Salze, wenn sie in der Kieselsaure-Fallsuspension
verbleiben, einerseits im Filtrat der Kautschuk-Fallung
verbleiben und - soweit sie Im Kautschuk-Filterkuchen
eingeschlossen sind - beil dessen Waschen miterfasst
werden miussen. Der Fachmann wird weiters mit
bericksichtigen, dass ein Weglassen des ersten
Filtrations- /und Waschvorgangs zur Einsparung von Platz,
Personal, Zeit, Energie und somit Kosten fuhren wird.

In dieser Situation wird der Fachmann die Realisierung
des beanspruchten Verfahrens ohne ersten Filtrations-
/und Waschvorgang fur naheliegend halten, wenn nicht
besondere Umstédnde dagegen sprechen.

3.4 Die Beschwerdefihrerin hat geltend gemacht, dass ein

technisches Vorurteil gegen diese Mallhahme bestand, weil

1775.D
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die Anwesenheit einer relativ hohen Salzkonzentration iIn
der Kieselsaure-Fallsuspension die Funktion des
Emulgators derart beeinflusst hatte, dass die notwendige
Assoziierung der Organosiliciumverbindung(en) an die
Kieselsaurepartikel beeintrachtigt wirde. In Abwesenheit
einer objektiven Bestatigung dieser gedanklichen
Spekulation kann sie die Kammer nicht uUberzeugen.
Einerseits kann nicht erkannt werden, welche
theoretischen Uberlegungen begriinden konnten, dass die
Oberflachlichenaktivitat der verwendeten Emulgatoren bei
Anwesenheit von Salzen einen anderen Einfluss auf die
Interaktion der (hydrophoben)
Organosiliciumverbindung(en) und (hydrophilen)
Kieselsaurepartikel haben kann als bei der Abwesenheit
von Salzen. Anderseits ware die Irrelevanz dieser
Spekulation bei Vorliegen der oben ausgefihrten
erheblichen Anreize zur Realisierung des beanspruchten
Verfahrens durch einen orientierenden Versuch

unmittelbar erkennbar.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Damit erfullt der
Anmeldungsgegenstand nicht die Voraussetzungen des
Europaischen Patenubereinkommens fur die Erteilung eines

Patents.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

G. Rohn P. Kitzmantel

1775.D



