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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 13. Dezember 2016 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das Europaische Patent
Nr. 2 635 637 widerrufen wurde.

Der strittigen Entscheidung lagen zwei Antrdge zu
Grunde. Relevant flr die vorliegende Entscheidung ist
lediglich der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, welcher

mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016 eingereicht wurde.
Anspruch 1 dieses Hilfsantrags 1, lautete:

"l. Polyamidzusammensetzung, die folgende Komponenten
enthalt:

a) Mindestens 40 Gew.-Teile PAl2,

b) 0,1 bis 15 Gew.-Teile mindestens eines Salzes mit

einem nichtmetallischen Kation,

c) 0,1 bis 25 Gew.-Teile mindestens eines
Dispergiermittels auf Basis von Estern oder Amiden

sowlie

d) Carbon Nanotubes in einer Menge, die in der
Polyamidzusammensetzung einen spezifischen
Oberflachenwiderstand gemal IEC 60167 von 1071 bis
1019 Q ergibt,

e) 0 bis 5 Gew.-Teile mindestens eines Metallsalzes

sowie optional

f) Ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe,
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wobei die Summe der Gewichtsteile der Komponenten a)
bis f) 100 betragt und wobei das Dispergiermittel

der Komponente c) ausgewahlt ist aus

cl) Polyacrylsaureestern, herstellbar durch Umesterung
eines durch Polymerisation erhaltlichen
Polyacrylsadurealkylesters, dessen Alkylreste 1 bis 3

Kohlenstoffatome aufweisen, mit

a) gesattigten aliphatischen Alkoholen mit 4 bis 50

Kohlenstoffatomen

und/oder

b) ungesattigten aliphatischen Alkoholen mit 4 bis
50 Kohlenstoffatomen,

wobei a) und b) in solchen Mengen verwendet werden,
dass 30 bis 100 % der Estergruppen umgeestert

werden,
und
c?2) Polyester-Polyamin-Kondensationsprodukten,
erhdltlich durch die teilweise oder vollstandige
Umsetzung von
A) einem oder mehreren aminofunktionellen
Polymeren, das mindestens vier Aminogruppen

enthalt, mit

B) einem oder mehreren Polyestern der allgemeinen

Formeln (I)/ (Ia)

T-C(0)—-[0O-A-C(0) 1 x—OH (1)
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T-0-[C(0)-A-0-1,-2 (Ia)

und

C) einem oder mehreren Polyethern der allgemeinen
Formel (II)/(IIa)

T-C(0) -B-2 (IT)
T-0-B-7Z (ITa)
worin
T ein Wasserstoffrest und/oder ein

gegebenenfalls substituierter, linearer oder
verzweigter Aryl, Arylalkyl, Alkyl- oder
Alkenylrest mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen ist,

A mindestens ein zweiwertiger Rest ist,
ausgesucht aus der Gruppe der linearen,
verzweigten, cyclischen und aromatischen

Kohlenwasserstoffe,
Z mindestens ein Rest ist, ausgesucht aus der
Gruppe der Sulfonsauren, Schwefelsauren,
Phosphonsauren, Phosphorsauren, Carbonsduren,
Isocyanate, Epoxide, insbesondere der Phosphorsaure
und (Meth)-Acrylsaure,
B ein Rest der allgemeinen Formel (III) ist

- (C1H210) a2 = (CnH2m0) p= (CnH2n0) c= (SO) g— (IIT)

SO = -CH»-CH(Ph)-0- mit Ph = Phenylrest,

a,b,c unabhdngig voneinander Werte von 0 bis 100
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sind, mit der MaBgabe, dass die Summe aus a + b + c
2 0, vorzugsweise 5 bis 35, insbesondere 10 bis 20
ist, mit der MaBgabe, dass die Summe aus a + b + c

+ d > 0,

d 2 0, vorzugsweise 1 bis 5 ist,

1,m,n unabhdngig voneinander 2 2, vorzugsweise 2

bis 4 ist,

X,y unabhé&ngig voneinander 2 2 sind."

In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem

auf folgende Dokumente Bezug genommen:

Dl: WO 2010/046606
D6: US 5 744 523
D8: EP 1 574 548

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung
unter anderem, dass Anspruch 1 des dann geltenden
Hilfsantrags 1, zumindest in der Variante cl), nicht
erfinderisch gegeniiber D1 als nachstliegendem Stand der
Technik in Kombination mit D6 und D8 sei (Absatze 43

bis 47 der angefochtenen Entscheidung) .

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) Beschwerde ein. Mit der
Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdefiihrerin die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
der Grundlage des mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016

eingereichten Hilfsantrags 1.
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Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zurilickweisung

der Beschwerde.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK teilte
die Kammer ihre vorlaufige Meinung zur Vorbereitung auf

die mindliche Verhandlung mit.

Mit Brief vom 2. Juli 2019 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an der miindlichen
Verhandlung nicht teilnehmen werde, ohne zu der

Mitteilung inhaltlich Stellung zu nehmen.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 1. August 2019 in Abwesenheit der Beschwerdefiihrerin
statt.

Die flir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilthrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Artikel 56 EPU

a) Das Dokument D1, insbesondere das Beispiel 2,

stelle den nachstliegenden Stand der Technik dar.

b) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
unterscheide sich von der Zusammensetzung gemal dem
Beispiel 2 der D1 durch die Anwesenheit der

Komponenten b) und c).

c) Es sei im Absatz 70 des Patents angegeben, dass die
Zugabe der Komponenten b) und c) eine synergetische
Wirkung auf die elektrische Leitfahigkeit habe.
Dieser synergetische Effekt sei ferner aus dem

Vergleich der Beispiele mit den
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Vergleichsbeispielen des Streitpatents zu
entnehmen, wobei diese Vergleichsbeispiele dem
Beispiel 2 der D1 entsprachen. Somit liege die
gegeniliber dem Beispiel 2 der D1 geldste Aufgabe in
der Bereitstellung einer PAl2-Zusammensetzung mit

verbesserter elektrischer Leitfahigkeit.

Es sei aus D6 und D8 nicht zu entnehmen, dass diese
Aufgabe durch Zugabe der Komponenten b) und c)
gemadl dem geltenden Anspruch 1 zu losen sei. Die
von der Einspruchsabteilung betrachtete Kombination
von D1 mit der Lehre von D6 und D8 beruhe auf einer
rickschauenden Betrachtungsweise, was nicht

zulassig sei.

Aus diesen Grinden sei der geltende Anspruch 1

erfinderisch.

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

a)

D1, insbesondere das Beispiel 2, kdnne als néchster

Stand der Technik angesehen werden.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
unterscheide sich von der Zusammensetzung gemal dem
Beispiel 2 der D1 durch die Anwesenheit der

Komponenten b) und c).

Die von der Beschwerdefilhrerin erwahnte
Verbesserung der elektrischen Leitfadhigkeit durch
Zugabe der Komponenten b) und c) sei im
Streitpatent nicht belegt. Es sei ferner nicht
glaubhaft, dass dieser Effekt auf der gesamten

Breite des geltenden Anspruchs 1 vorhanden sei.
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Unter solchen Umstanden liege die tatsachlich
gelodste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung
einer weiteren PAl2-Zusammensetzung mit guter
elektrischer Leitfahigkeit als Alternative zu der

Zusammensetzung gemal dem Beispiel 2 der DI1.

Die Zusammensetzungen gemaB der Lehre wvon D1
konnten Ubliche Zusatzstoffe, wie Antistatika, und

Dispergiermittel, wie Acrylpolymere enthalten.

Die Verwendung von Komponente b) gemaB geltendem
Anspruch 1 als Antistatikum filr
Polyamidzusammensetzungen (wie PAl12), welche auch
Carbon Nanotubes enthalten konnen, sei aus D8
bekannt. Ferner sei im Streitpatent selbst
angegeben, dass die Verwendung von Ammoniumsalzen,
die der Komponente b) gemadB geltendem Anspruch 1
entsprechen, als Antistatika in PAl12-

Zusammensetzungen bekannt sei.

Die Verwendung der Komponente cl) gemalB geltendem
Anspruch 1 als Dispergiermittel fir
Polymerzusammensetzungen, u.a. Polyamid, enthaltend

feine Flllpartikel, sei ferner aus D6 bekannt.

Somit sei es naheliegend, die oben angegebene
Aufgabe durch die Kombination des Beispiels 2 der

Dl mit der Lehre von D6 und D8 zu ldsen.

Aus diesen Grinden sei der geltende Anspruch 1

nicht erfinderisch.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte schriftlich die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf

der Grundlage des mit Schriftsatz vom 11. Februar 2016
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eingereichten Hilfsantrags 1.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit
1.1 Nachstliegender Stand der Technik

Die Beschwerdefiilhrerin und die Beschwerdegegnerin sind
mit der Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das
Beispiel 2 der D1, welches eine elektrisch leitfahige
PA12 Zusammensetzung enthaltend Carbon Nanotubes
betrifft, einen geeigneten nachstliegenden Stand der
Technik darstellt. Die Kammer sieht auch keinen Grund,

davon abzuweichen.
1.2 Unterscheidungsmerkmal (e)

Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sich von der
Zusammensetzung gemal dem Beispiel 2 wvon D1 durch die
Anwesenheit der Komponenten b) und c) unterscheidet. In
diesem Zusammenhang wurde von den Parteien
(insbesondere von der Beschwerdefiihrerin) die
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass der im
Merkmal d) angegebene spezifische Oberflachenwiderstand
kein Unterscheidungsmerkmal darstellt (Absatz 29 der

Entscheidung), nicht bestritten.
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Die zu ldsende Aufgabe

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, dass die
gegenliber dem Beispiel 2 von D1 geldste technische
Aufgabe in der Bereitstellung einer PAl12-
Zusammensetzung mit verbesserter elektrischer

Leitfédhigkeit bestehe.

Jedoch wurde kein direkter Vergleich mit einer

Zusammensetzung gemal Beispiel 2 der D1 vorgelegt.

Der Einspruchsabteilung kann zugestimmt werden, dass im
Streitpatent keine unerwartete Wirkung, insbesondere
kein synergetischer Effekt der Komponenten b) und c)
dargelegt wird (Absatze 30, 44 und 45 der
Entscheidung) . Diesbezliglich kann die im Absatz 70 des
Streitpatents erwahnte Synergie, die durch keine
Nachweise tatsachlich bewiesen wurde, nicht
beriicksichtigt werden. In diesem Zusammenhang kann der
Beschwerdefiithrerin nicht zugestimmt werden, dass das
Vergleichsbeispiel des Streitpatents (Absatz 76) die
Lehre des Beispiels 2 von D1 illustriert, insbesondere
weil es ohne Weichmacher gemd@B der Lehre der D1
(Anspruch 1) durchgefihrt wurde. Ferner wurde von der
Beschwerdefiithrerin nicht gezeigt, dass das
Vergleichsbeispiel des Streitpatents mit einem
Verfahren gemal der Lehre von D1 (Anspruch 1)
durchgefithrt wurde, wie im Absatz 6.3.3 der Mitteilung

der Kammer angesprochen wurde.

Es wird auch angemerkt, dass alle Beispiele des

Streitpatents mit Hilfe der Komponente “Tegomer P121”
als Dispergiermittel (Komponente c) der beanspruchten
Zusammensetzungen) durchgefiihrt worden sind. Auch in
diesem Zusammenhang hat die Beschwerdefiihrerin nicht

dargelegt, dass dieses Dispergiermittel der Komponente
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cl) oder c2) gemal dem geltenden Anspruch 1 entspricht,
obwohl die Frage im Absatz 6.3.4 der Mitteilung der
Kammer angesprochen wurde. Somit wurde von der
Beschwerdefilhrerin nicht gezeigt, dass die Beispiele
des Streitpatents (Tabelle 1) einer der
Ausfiihrungsformen cl) oder c2) des geltenden

Anspruchs 1 entsprechen, insbesondere nicht die
Ausfiihrungsform cl), welche von der Einspruchsabteilung

als nicht erfinderisch angesehen wurde.

Unter solchen Umstanden sieht die Kammer keinen Grund,
eine andere Formulierung der tatsadchlich geldsten
Aufgabe als die gemaRl Absatz 45 der angefochtenen
Entscheidung zu definieren, namlich die Bereitstellung
von weiteren PAl2-Zusammensetzung mit guter
Leitfadhigkeit als Alternative zu der Zusammensetzung

gemal Beispiel 2 von DI1.

Naheliegen der Losung

Es stellt sich die Frage, ob es flir den Fachmann
naheliegend war, den nachstliegenden Stand der Technik
so abzuandern, dass er zum beanspruchten Gegenstand
kommt, mit dem Zweck, die oben definierte Aufgabe zu

losen.

Diesbeziiglich konnen die Zusammensetzungen gemal der
Lehre von D1 iUbliche Zusatzstoffe, wie Antistatika
(Seite 27, Zeilen 22-26), und Dispergiermittel, wie
Acrylpolymere (Seite 16, Zeilen 13-25) enthalten.

Ferner ist die Verwendung von Komponenten b) gemal
geltendem Anspruch 1 als Antistatikum filir
Polyamidzusammensetzungen (wie PAl12), welche auch
Carbon Nanotubes enthalten koénnen, aus D8 bekannt
(Anspriche 9, 14, 18; Absatze 3, 8, 14, 18, 20, 61;
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Beispiele 8-11). Auch ist die Verwendung von
Ammoniumsalzen, die eine Komponente b) gemdR geltendem
Anspruch 1 ist, als Antistatika in PAl2-
Zusammensetzungen bekannt, wie im Absatz 5 des

Streitpatents selbst angegeben.

SchlieRBlich ist die Verwendung der Komponente cl) gemal
geltendem Anspruch 1 als Dispergiermittel fir
Polymerzusammensetzungen, u.a. Polyamid, enthaltend
feine Flullpartikel, aus D6 bekannt (Anspriiche 1 und 3).
In diesem Zusammenhang kann der Beschwerdefiithrerin
zugestimmt werden, dass D6 Carbon Nanotubes gemdB der
Komponente d) des geltenden Anspruchs 1 nicht offenbart
(Beschwerdebegriindung: Seite 3, Absatz 3). Jedoch hat
die Beschwerdefiihrerin nicht bewiesen oder auch nur
argumentiert, insbesondere nicht in Antwort auf die
Mitteilung der Kammer (Absatz 6.4.2, letzter Satz),
inwiefern diese Tatsache dazu fihren wirde, dass der
Fachmann, der die oben geldste Aufgabe 1ldsen will, die

Lehre von D6 nicht berilicksichtigen wirde.

Somit war es aufgrund der Lehre von D6 und D8
naheliegend, die im Absatz 2.5 definierte Aufgabe durch
Zugabe einer Kombination wvon Komponenten b) und cl) in
der Zusammensetzung gemal dem Beispiel 2 der D1 zu

losen.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1, zumindest in der Variante cl), nicht

erfinderisch.

Da der einzige Antrag der Beschwerdefiihrerin nicht

gewahrbar ist, ist die Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



