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Entscheidung der Priifungsabteilung 014 des Europaéischen
Patentamts vom 26, April 1983 , Mit der die euro-
péische Patentanmeldung Nr. 79 102 360.9 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.



II.

SACHVERHALT UND ANTRAGE

Die am 10. Juli 1979 eingegangene und am 23. Januar 1980 ver-
8ffentlichte europdische Patentanmeldung 79 102 360.9 (Ver-
6ffentlichungs-Nr. O 007‘090), fiir welche die Prioritdt der
deutschen Voranmeldung vom 11l. Juli 1978 in Anspruch genommen
wird, wurde durch die Entscheidung der Priifungsabteilung 014
des Eurobéiéchén Patentamts vom 26. April 1983 zuriickgewie-
sen. Der Entscheidung liegen die gemdB8 Antrag vom 21. Okto-
ber 1980 gednderten urspriinglichen vier Patentanspriiche zu-
grunde, von denen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

""Zu Elastomeren mittels Radikalbildung vernetzbare Massen
auf Grundlage von Diorganopolysiloxan mit einer Viskositdt
von mindestens 4 . lO6 mPa . s bei 25°C, von Si-gebunde-~
nen, kondensierbaren Gruppen freiem, Methylreste ggf. neben
Phenylrésten als organische Reste enthaltendem Organopoly-
siloxan mit einer Viskositdt von hochstens 200mPa . s bei
25°C in einer Menge von 0,3 bis 5 Gewichtsprozent, bezogen
auf das Gewicht von Diorganopolysiloxan mit einer‘Viskosi?
tdt von mindestens 4 . 106 mPa . s bei 25°C, und Fill-
stoff, dadurch gekennzeichnet ,h daB
sie als Diorganopolysiloxan mit einer Viskositdt von minde-
stens 4 . 10° mpa . s bei 25°C solches enthalten, bei dem
mindestens 95 % der Anzahl der organischen Reste Methylre-

ste sind."

Die Zuriickweisung wird damit begriindet, daB8 der geltende An-
spruch 1 den Voraussetzungen des Art. 84 EPU insofern nicht
geniige, als die beanspruchte Zusammensetzung nicht alle we-
sentlichen Komponenten aufzdhle. Das Hydroxyendgruppen auf-
weisende niederviskose Polysiloxandl sei eine derartige we-
sentliche Komponente und miisse deshalb im Anspruch 1 aufge-

nommen werden.



Der Anmeldungsgegenstand sei zwar neu; das verbesserte Extru-
sionsverhalten der Polysiloxanmasse gemidB Beispiel 1 gegen-
iber der einer Masse, in welcher das niederviskose Polydime-
thylsiloxandl ausschlieBlich Hydroxyendgruppen aufweist, diir-
fe auch als Zeichen einer erfinderischen Leistng der Anmelde-
rin angesehen werden. Dies konne aber die Patentfdhigkeit des
Gegenstandes vorliegenden Anspruchs 1 nicht ohne weiteres
rechtfertigen, wenn dieser nicht alle wesentlichen Merkmale

der Erfindung enthalte.

.Andererseits sei aus der US-A-4 022 747 das Zusetzen eines
mit Trimethylsiloxyendgruppen blockierten Siloxandls als
alleinige niederviskose Komponente einer vulkanisierbaren
Polysiloxanmasse bekannt, so daB diese MaBnahme allein die
.erfinderische‘Tétigkeit nicht begriinden k&nne. Die Priifungs-
abteilung sei der Meinung, da8 die vorteilhaften Auswirkungen
eines Zusatzes an niederviskosen, Trimethylsiloxyendgruppen
aufweisenden Siloxanl nur dann als Beweils einer erfinderi-
schen Tdtigkeit anzusehen sind, wenn in die Zusammensetzﬁng
eine betridchtliche Menge von Hydroxyendgruppen aufweisenden
Siloxandls gleichzeitig aufgenommen werde. Das bloBe Zusetzen
von einem Trimethylsiloxyendgruppen aufweisenden, niedervis-
kosen Siloxansdl, auch wenn es eine deutliche Verbesserung der
Verarbeitbarkeit hervorrufe, gehdrt demgegeniiber zum gewdhn-

lichen K&nnen eines Durchschnittsfachmanns.

Zusammenfassend sei festzustellen, daB8, obwohl eine erfinde-
rische Tdtigkeit beim Vorliegen einer Zusammensetzung wie im
Beispiel anerkannt werde, die Anmelderin nicht in der Lage

oder Willens gewesen sei, eine entsprechende Fassung des An-
spruchs 1 vorzulegen, die den Voraussetzungen des Artikels 84

EPU geniige.



ITI.

Gegen diese Entscheidung vom 26. April 1983 hat die Beschwer—
defiithrerin am 15. Juni 1982 unter Entrichtung der vorgesehe-
nen Gebiihr Beschwerde erhoben und diese gleichzeitig etwa wie

folgt begriindet:

Das 01, dessen Aufnahme in den Hauptanspruch gefordert worden
sei, stelle einen herkdmmlichen Zusatz in Organopolysiloxan-
massen dar und kénne auch weggelassen werden, wenn die Massen
vor der Weiterverarbeitung nicht gelagert wiirden. Ein Stoff,
der weggelassen werden kdnne, stelle kein wesentliches Merk-
mal der Erfindung dar, so dag die Anmelde;in keine verniinfti-

ge Mdglichkeit filir eine Anderung der Anspriiche sehe.

Es sei auch night dargelegt worden, weshalb die Verwendung
des im Oberbegriff von Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung
definierten Ols allein eine erfinderische Tdtigkeit der An-~
melderin nicht begriinden kdnne. Abgesehen davon, dag .nicht
libergangen werden diirfe, daB8 gemdB8 der US-A- 4 022 747 im
Organopolysiloxangummi 8 - 80 Mol-% der organischen Reste als
Kohlenwasserstoffreste mit 2 bis 4 C-Atomen vorliegen miiSten,
sei in der genannten Druckschrift nirgends eine Stelle zu
finden, die erwarten lieBe, daB die gemdB dieser Druékschrift
mitverwendeten Ole auch bei anderen Hochpolymeren Vnrteile

bringen wiirden.

Die Beschwerdefiihrerin stellt den Antrag, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu ertei-

len.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der

Regel 64 EPU; sie ist daher zulidssig.
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Gegen die geltende Fassung der Patentanspriiche bestehen keine
formalen Einwdnde, weil sie durch die Erstunterlagen gedeckt
ist (vgl. die urspriinglichen Anspriiche 1 bis 5 i.V.m. Seite

4, Zeilen 15 bis 18).

Die Priifungsabteilung hat sich in ihrer Entécheidung auf Ar-
tikel 84 EPU berufen, ohne allerdings auszufiihren, welches
der dort festgelegten drei Kriterien Anspruch 1 nicht erfiil-
len soll. Der die Entscheidung vorbereitende Bescheid vom
11. Dezember 1981 148t jedoch den SchluB8 zu (vgl. Punkt 2,
1. Satz), daB dieser Anspruch als nicht von der Beschreibung

gestiitzt angesehen wird.

Ein solcher Mangel liegt nicht vor, weil im vorangehenden Ab-
schnitt die Quellen fiir die Stiitze der Anspriiche bereits her-

vorgehoben wurden.

Die Zuriickweisung verfolgt inshesondere den Zweck, die Anmel-

derin zur Aufnahme eines als notwendig erachteten Merkmals in
den Hauptanspruch zu veranlassen. Hierfiir bietet Art. 84 Satz
2 EPU schon begrifflich keine Handhabe; denn nur im Anspruch

Vorhandenem kann die Stiitze durch die Beschreibung fehlen.

Es steht aber auBer Frage, daB ein europdisches Patent nur
auf der Grundlage eines Patentanspruchs erteilt werden darf,
der alle zur Ldsung der gestellten Aufgabe notwendigen tech-
nischen Merkmale enthdlt. Dieses Erfordernis ergibt sich aus
Art. 84 Satz 1 i.V.m. den Regeln 29 (1) und (3) EPU. Aus die-
sen Vorschriften ergibt sich, daB8 jeder Patentanspruch die

wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben muB.

Es ist daher zu prﬁfen, ob ein niedrigviskoses Polysiloxan
mit Hydroxylendgruppen eine unentbehrliche Komponente der be-
anspruchten Polysiloxanmassen darstellt. Die Tatsache allein,
daB8 ein derartiger Stoff - wie hier - im einzigen Ausfiih-

rungsbeispiel zusdtzlich zu den anspruchsgemdB bezeichneten



iibrigen Komponenten eingesetzt wird, rechtfertigt einen sol-
chen SchluB8 nicht. Weitere Argumente, welche die Auffassung
der Priifungsabteilung stiitzen k&nnten, wurden in diesem Zu-

sammenhang nicht vorgebracht.

Die Anmelderin hat in ihrer Beschreibung (Seite 6, Absatz 2)
die Moglichkeit der Mitverwendung von Zusdtzen erwdhnt, wie

sie auch bisher fiir dhnliche Organopolysiloxanmassen iiblich

waren, darunter Mittel zur Verhinderung der Verstrammung der
Massen beim Lagern, wie niedermolekulare Siloxansle oder Al-
koxysilane (Seite 6, Zeilen 12-14). Solche Verbindungen sind
als mogliche Zusitze fiir diesen Zweck bereits aus der GB-A-
1 351 316 bekannt (vgl. Seite 2, Zeilen 40 bis 43) und dort

in beiden Beispielen eingesetzt worden (bestimmte &,w-Di-
hydroxy-diorganopolysiloxane mit SO—lOO%igem Anteil an

Me,SiO-Gruppen).

2
Nach Uiberzeugung der Kammer ist es glaubhaft, daB diese Mit-
tel auch anmeldungsgemdB dem gleichen Zweck dienen, d.h. der
Verhinderung der Alterung beim Lagern und nicht der L&sung
der anmeldungsgemdBen Aufgabe, wie sie etwa die Anmelderin in
der'Beschreibungseinleitung herausgestellt hat. Eines eigenen

Nachweises hierfiir bedarf es daher nicht.

Wenngleich die Entscheidung neben dem eigentlichen Zuriickwei-
sungsgrund, der Beanstandung des Anspruchs 1 wegen Fehlens
eines wesentlichen Merkmals, beildufig einige Bemerkungen zur
erfinderischen Tdtigkeit enthdlt (Ziffer 7, letzter Absatz),
so ist diese Frage - soweit aus den Akten ersichtlich - weder
im Priifungsverfahren mit der gebotenen Sorgfalt erdrtert,
noch entschieden worden. ‘Hierzu bedarf es in erster Linie,
wie die Kammer wiederholt ausgesprochen hat, der Definition
der der vorliegenden Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe, ei-
ne Frage, die bisher nicht angeschnitten wurde. Dabei wird

sich die Priifungsabteilung entscheiden miissen, ob ndchstlie-
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gender Stand der Technik die GB-A- 1 351 316 (vgl. Seite 1,

Absatz 1 der Beschreibung i.V.m. dem Vergleichsversuch) oder
die US-A- 4 022 747 ist (vgl. den Oberbegriff des geltenden

Anspruchs-1).

SchlieBlich wurde bislang auBer Acht gelassen, daB die in der
zuletzt genannten Druckschrift offenbarten Massen, die in
ihrer Zusammensetzung duBerst nahe an die beanspruchten her-
ankommen, ebenfalls eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit auf-
weisen (Spalte 2, Absatz 1). Wenngleich ihre Extrudierbarkeit
nicht eigens erwdhnt ist (Spalte 4, Zeilen 3-5 und 44-51),
wird man sich fragen miissen, ob letztere nicht impliziert
wird, besonders wenn sich zeigen sollte, daB diese Art der
Verarbeitung eine der gé&ngigsten Methoden der Herstellung
elektrischer Kabelisolierungen darstellt. Fiir die Erdrterung
solcher Fragen ist in erster Linie die Priifungsabteilung be-

rufen.

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG

Es wird wie folgt entschieden:

1.

Die Entscheidung der Priifungsabteilung 014 des Europiischen

Patentamts vom 26. April 1983 wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren Sachpriifung auf
der Grundlage der urspriinglichen vier Patentanspriiche mit den
am 21. Oktcber 1980 beantragten Einfiligungen in die Anspriiche

1 und 3 zuriickverwiesen.



