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Sachverhalt und Antrge 

Die am 30. Oktober 1981 angemeldete und am 25. August 1982 

veröffentlichte Patentannieldung 81 109 423.4 mit der Veröf-
fentlichungsnuinmer 58 246, fUr weiche die Prioritt vom 

5. 1bvember 1980 in Anspruch genommen wurde, wurde durch 
die Entscheidung der Prflfungsabteilung des Europäischen 
Patentamts vom 14. Dezember 1984, deren schriftliche Aus-
fertigung dem Anmelder am 7. Mai 1985 zugesteilt wurde, zu-
rUckgewiesen. Dieser Entscheidung liegen 15 PatentansprUche 
zugrunde, von denen der Anspruch 15 in der Fassung der Em-

gabe vom 14. Dezember 1984 folgenden Wortlaut hat: 

LI 
"Durch Wasserabspaltung aus Hexit(en) bei erhöhter Tempera-
tur in Gegenwart saurer heterogener Katalysatoren, insbe-
sondere nach ,einem der AnsprUche 1 bis 14 hergesteiltes Po-

lyolgemisch mit einer Flydroxyizahi von 1030 bis 1600, ge-
kennzeichnet durch einen auf das Gesamtpolyolgewicht bezo-

genen Monoanhydrohexitgehalt von mindestens 43, vorzugswei-

se mindestens 50 und insbesondere mindestens 55 Gew.-%;" 

Die Zurilckweisung wird damit begrUndet, daB die Produkte 
die gemäi3 dem Verfahren nach AnsprUchen 1 bis 14 herge-

steilt wurden, gegenUber dem Stand der Technik, nm1ich der 

US-A- 3 454 603 (1) naheliegend seien. Aus diesem Dokuxnent 

seien strukturanaloge Polyole bekannt. Polyole nach An-
spruch 15 der Anmeldung zeichneten sich durch keine andere 

Verwendbarkeit oder Uberraschende Eigenschaft aus. Sie sei-

en lediglich das Ergebnis der Erfindung des Herstellungs-
verfahrens, nicht aber die Erfindung selbst. 

) 
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2 	 T251./85 

Gegen diese Entscheidung wurde am 3. Juni 1985 Beschwerde 
eingeiegt; gleichzeitig wurde die BeschwerdegebUhr entrich-
tet. Die Beschwerde wurde am S. September 1985 begrUndet. 
Es wurden wie auch vor der Prlifungeabteilung zwei Faseungen 
fUr Anspruch 15 vorgeiegt (Hiifsanträge 1 und 2), sowie em 
Hilfsantrag 3, der auf die VerfahrenaansprUche beschränkt 
wurde. Eine mUndliche Verhandiung fand am 19. Mai 1987 
statt. 

Die SeschwerdefUhrerin behauptet, da3 die Verfolgung von 
Produktanspr Lichen neben VerfahrensansprUchen in einer An-
meldung mogiich sei. Werden neue Stoffe, die bei ihrer Ver-
wendung Uberraschende Eigenschaften zeigen, beansprupht, so 
sei es auch in der Praxis möglich, an sich bekannte Verfah-
ren zu ihrer Hersteilung im Rahmen von Nebenansprtichen zu 
beanspruchen. Das bedeutet, daS Ansprliche auf Verfahren ge-
währt wUrden, die keine erfinderische Thtigkeit aufwiesen. 
WUrde ein neuer Stoff, fUr dessen Schaffung aufgrund seiner 
erwarteten Eigenschaften ein Bedarf bestand und der bisher 
nicht hersteilbar war, gernäl3 einern erfinderischen Verfahren 
hergestelit, verleihe dieses dem Stoff seine erfinderischen 
Oualitäten. Em "Product-by-process"-Anspruch solite daher 
gewhrbar sein. 

Urn die ursprUnglich beantragte Rlickerstattung der Beschwer- 
degebtllir zu begrUnden, behauptete die BeschwerdefUhrerin, 
dal3 sie während der mUndlichen Verhandlung vor der PrU-
fungsabteiiung einen dritten Hulfsantrag eingereicht habe. 
Dieser Antrag soil sich ausschlie8lich auf die Erteilung 
eines Patents mit den AnsprUchen 1-14 (VerfahrensansprU-
chen) bezogen haben. Dies gehe auch deutlich aus dern Proto-
koll der mUndlichen Verhandlung hervor. Am Schlul3 der Ver-
handlung wurde das Protokoli aber nicht verlesen, so daB 
die Beschwerdef(lirerin die Auslassung des dritten Hilfsan-
trags erst nach Erhalt der Ent sche idungsbegrUndung erfuhr 

- 	V 
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und daher nicht mehr Stellung ñehmen konnte. Die Beschwer-

defUhrerin vertritt die Ansicht, daB eine beschwerdefähige, 

positive Eitscheidung im Hinblick auf den dritten Hilfsan-

trag der negativen Entscheidung hätte beigefUgt sein mUg-

sen. Sie betrachtete dieses Versumnis als einen Verfah-

rens fehler. 

Bezugnehmend auf die RechtsauskUnfte EPA Nr. 15/85, AB1. 

10/1984, 491) machte die Kammer den Unterschied in der Be-

handlung von Hilfsanträgen in Verfahren vor der Prflfungsab-

teilung und in Verfahren vor der Beschwerdekanimer deut-

lich. 

Die Kammer hielt es ferner für unwahrscheinlich, daB die 

BeschwerdefUhrerin den Hilfsantrag kiar und deutlich vorge-

tragen habe; denn wenn dies der Fall gewesen ware, hätte 

die PrUfungsabteilung ein Patent ohne EntscheidungsbegrUn-

dung erteilen können. 

Nach diesen Erklärungen hat die BeschwerdefUhrerin, :der 

diese Frage sehr wichtig erschien, den Antrag auf RUcker- 

stattung der BeschwerdegebUhr zurUckgenommen. 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt die angefochtene Entschei- 

- 	dung aufzuheben und ein Patent gemäl3 Hauptantrag, ggf. ge- 

mäB Hilfsantrag 1, 2 oder 3 zu erteilen. 

Entsche idungagrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 und der 

Pegel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Ansprflche 1 bis 14 und der Anspruch 15 im Hauptantrag sind 

in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden. Die Merkmale 
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des Anspruchs 15 finden ihre StUtze im ureprUnglichen An-

spruch 15 und Seite 3, Z. 37. 

Der Gegenstand des Anepruch. 15 bezieht sich auf ein durch 

Wasserabepaltung aus Hexiten hergeeteiltes Polyolgemisch. 

Xhnliche Polyolgemische sind schon in (1) fUr chemische 

Synthesen veröffentlicht. Jedoch haben soiche Gemische ge-

mä3 den &ic1rungen der BeschwerdefUhrerin entweder weniger 

ale 43% Monoanhydrohexit oder sie sind entweder nicht er-

haitbar oder sie enthalten betrcht1iche Mengen von uner-

wUnschten Verunreirligungen. GegenUber diesem Stand der 
Technik bestand daher die technische Aufgabe, verbesserte 

Mittel, die fUr dieselben chemischen Synthesen, insbesonde-
re zur Herstellung von Polyurethanen geeignet sind, zur 

VerfUgung zu stellen. Die Läeung dieser Aufgabe besteht 

nach Anspruch 15 in einem Polyolgemisch, gekennzeichnet 

durch einen auf das Geeamtpolyolgemisch bezogenen Monoan-

hydrohexitgehalt von mindestens 43 %, das mit einer Hydro-

xylzahl von 1030 big 1600 mit einern Verfahren nach AnsprU-

chen 1 big 14 hergesteilt wird. Das besondere Verfahren 

stelit sicher, daB ein erhhter Reinheitsgrad unmittelbar 

erreicht wird. 

Diese Erzeugnisse sind an sich neu, weil eben keine &tge-

genhaltung ein Polyolgemisch nach Anspruch 15 individuali-

siert erwähnt. Damit jet jedoch die erfinderische Ttigkeit 

fUr die Produkte auch dann nicht belegt, wenn das Herstel-

lungsverfahren selbet erfinderisch jet. Auch wenn die bean-

spruchten Polyolgemische - wegen der Unsicherheiten hin-

sichtlich ihrer genauen Zusammensetzung - teilweise durch 

das Herstellungsverfahren definiert wurden, muI3 der Gegen-

stand des Anspruchs in einem absoluten Sinne ausgelegt wer-

den. 
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5 	 1 251/85 

Soiche durch "Product-by-process" umschriebenen Gegenst&ide 
sind, wie auch andere Ubliche Erzeugnisse, nur dann gewhr-
bar, wenn die Stoffe selbst neu sind und auf einer erfjnde-
rischen Ttigkeit beruhen (T 150/82, "Anspruchskategorien", 
ABi.. 7/1984, 309.und T 248/85 0  "Bestrahlungsverfahren", 
AB1. 8/1986, 261). Das hei3t, daB die erfinderische Thtig-
keit für die beanspruchten Mittel gegentiber dem nchst1ie-
genden Stand der Technik auf Grund der ihnen eigenen Wir-
kungen beurteilt werden muB. Die Kammer vertritt die Auf-
fassung, daB der Idee einer sog. "RUckstrahlung" oder "Ver-
leihung" der erfinderischen Qualität von einer Anspruchska-
tegorie zur anderen, d.h. einer automatischen tibertragung 
des erfinderischen Charakters, nicht zugestixnznt werden 
kann. Auch die Patentierbarkeit von Analogieverfahren wurde 
nicht mit dieser Uberlegung gerechtfertigt (s. T 119/82, 
"Gelatinierung", AB1. 5/1984, 217). 

Die BeschwerdefUhrerin hat eingerumt, daB sich die bean-
spruchten Polyolgemische durch keine neue Anwendbarkeit 
oder tiberraschende Eigenschaft auszeichnen. DaB eineEr-
höhung des Monoanhydrohexitgehalts und eine gleichzeitige 
Verringerung von anwesenden Verunreinigungen für die be-
kannten Zwecke ein vorteilhaftes Ausgangsmaterial schaffen 
wird, war durchaus vorhersehbar. Die Wirkungen des bean-
spruchten Gegenstandes sind daher nicht Uberraschend und 
waren für den Fachntann sofort zugänglich als er in der Lage 
war den Gegenstand selbst herzusteilen. 

Es wurde auch vorgetragen, daB der erfinderische Charakter 
der gegebenen Produkte sich aus der Tatsache ergebe, daB 
für die Herstellung derseiben keine brauchbare Methode ge-
geben war, zuinindest vor der Entdeckung der in der Anmel-
dung beanspruchten Verfahren. Die Kammer ware bereit gewe-
sen, für soiche Gegenstände ein Patent zu gewährefl, wenn 
dern Fachmann nach dem Stand der Technik kein Weg zur Verffl- 
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gung gestanden htte, urn die gewUnschten Polyolgemische oh-

ne Rlicksicht auf Schwierigkeiten, Wirtschaftlichkeit oder 

Verluste irgendwie herzustellen. Die ?4glichkeit die erf in-

deriache TXtigkeit auf dieser Basis zu bejahen, war schon 

im Fall T 219/83, "Zeolithe" (AB1. 7/1986, 211, insbes. S. 

220-221) erkennbar. Das ist aber hier nicht der Fall. 

Die Anmeldung erwähnt selbst, gegenliber dem Stand der Tech-

nik, verschiedene Trennungsverfahren, sowie Deatil.lation 

und Chromatographie, die jedoch angesichts der bestimmungs-

gemä3en Verwendung "zur Herstellung von Kunstharzen zu auf-

wendig und kostspielig" sind (S. 3, Z. 1-15). Es lag kein 

Grund fUr die Annahxne vor, daB die Polyole eine soiche in-

tensive Reinigung und Trennung nicht tiberstehen wUrden, 

oder daB es unmöglich ware, das Gemisch durch eine getrenn-

te Herstellung und Reinigung der Komponenten und folgende 

Mischung vorzubereiten, obwohl das mUhsam und sehr unwirt-

schaftlich ware. Unter diesen Umst&iden eracheint es nicht 

glaubhaft, daI3 die erwarteten Wirkungen und Anwendungen der 

beanspruchten Gegenstände dem Fachxnann Uberhaupt nicht zu-

gnglich waren, bis die angeblich unUberwindbare Barriere 

der Herstellung durch die erste praktisch brauchbare Metho-

de Uberhaupt Uberwunden wurde. 

r Gegenstand des Sachanspruchs 15 ist daher nicht erfin-

derisch. Dasselbe gilt für Hilfsanträge 1 und 2 in weichen 

Anspruch 15 in anderer Form aber mit demselben Inhalt vor-

gelegt wurde. 

Die VerfahrensansprUche 1 bis 14 sind schon bei der PrU-

fungsabteilung als erfinderisch und patenfahig anerkannt 

worden. Die Kammer hat keinen Grund die Richtigkeit dieses 

Ergebnisses zu bezweifeln. Die technische Aufgabe war die 

Bereitstellung der verbesserten Polyolgemische, im Ver-

gleich mit denen, die nach dem nächstliegenden Stand der 

Technik erhältlich sind. Diese Aufgabe wird in Uberraschen- 
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/ 1 der Weise in Gegenwart von zusätzlichen Wassermengen in der 

WasserabspaitUflgsreaktiOfl gelöst. Nach den auf den bisheri-

gen Stand der Ichnik gesttitzten AusfUhrungen der Beschwer -

defUhrerin hätte man eher die Abwesenheit von Wasser ange-

strebt. Die beanspruchten Verfahren sind daher nicht nur 

neu, sondernauch erfinderisch. Die Aufrechterhaltung des 

Patents nach Hilfsantrag 3, mit den VerfahrensansprUchen 1 

bis 14, kann daher zugestinunt werden. 

Entscheidungs forme 1 

Es wird daher wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Eritscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen,mit der 

Auflage ein Patent auf der Grundlage der VerfahrensansprU-

che 1 bis 14 in der veröffentlichten Fassung (Hilfsantrag 

3, eingegangen am 5. September 1985) und der unge&iderten 

Beschreibung zu erteilen. 

Der Geschäftsstelleribeamte: 	Der Vorsitzende: 
,1•  

F.Klein 
	 P.Lançon 
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