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-y~ Sachverhalt und Antriage

I.

1]

Auf die europiische Patentanmeldung 81 109 072.9, die am
28. Oktober 1981 mit deutscher Priorit&dt vom 4. Marz 1981
angemeldet worden war, wurde am 26. September 1984 das
europdische Patent 59 251 auf der Grundlage von finf An-
spriichen erteilt. Die unabhingigen Anspriiche 1 und 3 lau-
ten, wie folgt: ' |

"l. Mittel zur Stabilisierung von Trichlorethylen auf
Basis von zumindest einem Amih, dessen Siedepunkt bei
1 bar zwischen 50 und 150° C liegt, Ethylacetat, N-Methyl-

pyrrol und/oder zumindest einem Alkylphenol, dadurch .

gekennzeichnet, daB es als weitere Bestandteile einerseits

vDiisobutyien und/oder Cycloheptatrien und andererseits

zumindest eine Verbindung aus der Gruppe der hydroxyl-
gruppenfreien Ether enthdlt.

- 3. Stabilisiertes Trichlorethylen, dadurch gekennzeichnet,
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daB es ein Mittel nach mindestens einem der Anspriiche 1
und 2 enthalt."”

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-
fiilhrerin am 18. Juni 1985 wegen fehlender Neuheit und
erfinderischer Tidtigkeit sowie wegen mangelnder Klarheit
der Anspriiche (Art. 84 EPU) Einspruch ein. Sie stiitzte

sich auf die folgenden Dokumente:

(1) us-a-2 371 645 ) .
(2) Triklorethylen. Skyddsblad Nr. 3, ed.
Kemikontoret, Stockholm (1979).

Mit Entscheidung vom 23. September 1986 wies die Ein-
spruchsabteilung den Einspruch zuriick und fithrte dazu im

wesentlichen das Folgende aus: Das beanspruchte Mittel sei

coofeen
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nicht nur neu, sondern es beruhe auch auf erfinderischer
Tdtigkeit. Ausgehend von (2) sei es Aufgake der Erfindung
gewesen, ein epoxidfreies Mittel zur Stabilisierung von
Trichlorethylen zu finden, dessen Wirkung im Vergleich zu
bekannten, epoxidhaltigen Stabilisierungsmitteln min-
destens ebenbiirtig ist. Das zur LSsung dieser Aufgabe vor-
geschlagene Olefin-Ether-System weise eine synergistische
Wirkung auf und sei durch die Gesamtheit der Entgegen-
haltungen nicht nahegelegt:; insbesondere sei (1) keine
Anregung zu entnehmen, die Epoxide gerade durch hydroxyl-

gruppenfreie Ether zu ersetzen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin (Ein-
sprechende) durch am 17. November 1986 brieflich bestitig-
tes Telex vom 13. November 1986 unter Entrichtung der vor-
geschriebenen Gebiihr Beschwerde erhoben und eine Begriin-
dung durch am 21. Januar 1987 brieflich bestidtigtes Telex
vom 19. Januar 1987 eingereicht. Darin wird im wesent-

lichen folgendes geltend gemacht:

Seit 1975 vertreibe die Beschwerdefiihrerin unter dem Namen
Per-Plus ein Produkt zur Stabilisierung vor allem von Per-
chlorethylen mit folgender Zusammensetzung: a) N-Methyl-
morpholin; b) N-Methylpyrrol; c) 2,6-Di-tert.-butyl-4-
methylphenol; d) Butylacetat; e) Diisobutylen; f) 1-
Allyloxy-2, 3-epoxypropan. Die Komponente f) sei ebenfalls
ein hydroxylgruppenfreier Ether, und es habe nahegelegen,
fiir die Stabilisierung von Trichlorethylen das Butylacetat

durch das Ethylacetat zu ersetzen.

Die Beschwerdegegnarin (Patentinhaberin) hebt demgegeniiber
hervor, daB die entgegengehaltene Stabilisatormischung ein
Epoxid enthalte; Epoxide seien aber ausdriicklich als Be-

standteile der erfindungsgemdBen Stabilisatoren ausge-
schlossen.
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In weiteren Schriftsitzen, eingegangen am 24. Juni,

21. September und 16. November 1987, macht die Beschwerde-
filhrerin geltend, daB8 der Wortlaut der strittigen An-
spriiche einen Gehalt an Epoxiden nicht ausschlieBe. Die
Beschwerdegegnerin beruft sich dagegen in ihren am

20. Juli und 8. Oktober 1987 eingegangenen Erwiderungen
darauf, daB zur Auslegung der Anspriiche die Beschreibung
heranzuziehen sei, aus der sich ein solcher AusschluB
eindeutig ergebe. In einer weiteren, am 30. Dezember 1987
eingegangenen BRuBerung schligt sie schlieB8lich vor, zur
Ausrdumung der von der Beschwerdefiihrerin geriigten Unklar-

heit die Anspriiche zu &andern.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und das europdische Patent zu wider-
rufen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

1.

00723

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EP{ und ist daher zuldssig.

In formaler Hinsicht ist zu den Anspriichen in ihrer er-

teilten Fassung das Folgende auszufiihren.

Der Beschwerdefithrerin ist darin zuzustimmen, dag - fur
sich betrachtet - der Ausdruck "ﬁydfox&lgrupbenfréief B
Ether" auch solche (hydroxylgruppenfreie) Ether umfaB8t und
also unter Schutz zu stellen scheint, die beliebige andere

funktionelle Gruppen, einschliefilich der Epoxygruppe, ent-
halten.
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Andererseits ergibt sich schon aus der Definition der Auf-
gabe auf Seite 2, Zeilen 24 bis 25, sowie auch aus der
eindeutigen Erkldrung von Seite 2, Zeilen 40 bis 41, der
Streitpatentschrift, daB das beanspruchte Stabilisierungs-
mittel (Anspriiche 1 und 2) und das damit stabilisierte
Trichlorethylen (Anspriiche 3 bis 5) epoxidfrei sein miissen
bzw. die verwendeten "hydroxylgruppenfreien Ether" keine
Epoxide sein diirfen. Insoweit liegt ein Widerspruch
zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung vor, der gegen

Art. 84 EPU verstdB8t und im Rahmen des Priifungsverfahrens
zu beseitigen gewesen wire.

Zhnliches gilt hinsichtlich des Oberbegriffs von Anspruch
1: Ein Mittel "auf Basis von zumindest einem Amin, ...
Ethylacetat, N—Methylpyrrol und/oder zumindest einem
Alkylphenol" ist nach den Gesetzen von Sprache und Logik
ein solches, das eine oder mehrere der vier Komponenten
Amin, Ethylacetat, N-Methylpyrrol und Alkylphenol enthdlt.
Fiir sich betrachtet umfassen daher die Anspriiche 1 bis 4 -

Anspruch 5 wird hiervon nicht beriihrt - Stabilisierungs-
mittel bzw. stabilisiertes Trichlorethylen, worin neben
den beiden im Kennzeichen von Anspruch 1 genannten Be-
standteilen nur mindestens eine der vier obengenannten
Komponenten enthalten sein muB. Erst aus Seite 3, Zeilen
19 bis 21, der Streitpatentschrift in Verbindung mit
samtlichen Beispielen sowie Seite 2, Zeile 62, der
Streitpatentschrift wird klar, was eigentlich gemeint

ist:

Von den vier obengenannten Komponenten sollen die ersten
beiden (Amin und Ethylacetat) zwingend vorgeschrieben

sein, wogegen von den anderen beiden (N-Methylpyrrol und
Alkylphenol) nur eines (N-Methylpyrrol oder Alkylphenol)

erforderlich ist, aber auch beide zugleich zugelassen
sind.
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Auch hierin ist eine gegen Art. 84 EPU verstoBene Unklar-
heit zu erblicken, auf deren Beseitigung die Kammer be-

stehen miiBte, wenn sich die Sache noch im Erteilungsver-
fahren befiande.

Da jedoch Art. 84 EPU in der erschdpfenden Aufzdhlung der
Einspruchsgriinde von Art. 100 EPU nicht enthalten ist und
eine die Priifung unter dem Gesichtspunkt des Art. 84 EPU
erforderlich machende Anspruchsdnderung wdhrend des Ein-
spfuchsverfahrens nicht erfolgt ist, sieht die Kammer im
jetzigeh Verfahrensstadium davon ab, auf einer klarstel-
lenden Anderung von Anspruch 1 zu bestehen, und.begnﬁgt

sich mit der Feststellung, daB die Anspriiche im Sinne der

vorstehenden Erwagungen in eingeschrinkter Weise auszu-.
legen sind.

Nach dem am 30. Dezember 1987 eingegangenen "Vorschlag"
der Beschwerdegegnerin, den die Kammer als Hauptantragfbei
bestehen bleibendem Hilfsantrag gemasB Beschwerdeerwide%ung
auslegt, sollen nun dié Anspriiche zur Beseitigung der in
den Unterabschnitten 2.1 und 2.2, nicht aber der im Unter-
abschnitt 2.3 angegebenen Unklarheit neu gefaBt werden.
Hierzu stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagenen

Anderungen im gegenwirtigen Verfahrensstadium zu beriick-
sichtigen sind.

Wihrend des Einspruchsverfahrens (einschlieBlich der Be-

schwerdeinstanz) liegt die Beriicksichtigung von Anderungs- -

vorschlagen zur Beschreibung oder zu den Anspriichen durch
den Patentinhaber im pflichtgemdBen Ermessen der Ein-
spruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer. Dies ist aus

den maBgeblichen'Bestimmungen des EPY, wie folgt, herzu-
leiten :

Y A
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Die Priifung eines Einspruches wird durch Artikel 101(2)
EPUl derart geregelt, daB sie

(i) nach MaBgabe der Ausfilhrungsordnung durchzufiihren
ist und daBs

(ii) "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie
erforderlich (aufzufordern hat,)... eine
Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den

Schriftsitzen anderer Beteiligter einzureichen".

Hiervon bezieht sich Punkt (ii) in erster Linie auf Stel-

lungnahmen und nicht auf Anderungen der Unterlagen.

Was Punkt (i) anbelangt, so bestimmt Regel 57(1) EPU, das
die Einspruchsabteilung bei der erstmaligen Mitteilung

des Einspruchs an den Patentinhaber diesen auffordert,
innerhalb einer bestimmten Frist, "eine Stellungnahme und
gegebenenfalls Anderungen der Beschreibung, der Patentan-
spriiche und der Zeichnungen einzureichen". (Das Wort "ge-
gebenenfalls" ist dabei im Sinne der englischen und
franz®sischen Fassung des {bereinkommens - "where
appropriate" bzw. "s'il y a lieu" - etwa im Sinne von
"wenn sachdienlich" zu verstehen.) Schon in diesem frijhen
Ver fahrensstadium soll also zu Anderungen nur aufgefordert
werden, wenn dies im Hinblick auf die vorgebrachten Ein-

spruchsgriinde sachdienlich erscheint.

Regel 58(2) EP{] betrifft spdtere Bescheide an den Patent-
inhaber nach Artike® 101(2) EPU. Sie bestimmt, dal der
Patentinhaber "gegebenenfalls" - wieder zu verstehen als
"wenn sachdienlich"; vgl. englische und franzdsische
Fassung - aufzufordern ist, "soweit erforderlich die
Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen in

gednderter Form einzureichen". Die doppelte Einschrénkung

T
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dieses Satzes durch "wenn sachdienlich" und "soweit er-
forderlich” betont die Zuriickhaltung, die bei einer Auf-
forderuﬁg zu Anderungen wihrend des Einspruchsverfahrens
angebracht ist. Anders ausgedriickt, soll der Patentlnhaber
nur dann zu Enderungen aufgefordert werden, wenn eine
solche Aufforderung "sachdienlich" ist, und die Anderungen
ollten sich auf das_beschranken, was — im Sinne der

geltend gemachten Einspruchsgriinde -"erforderlich” ist.

Obwohl sich die Regeln 57 und 58 EPU unmittelbar nur mit
den Kriterien befassen, die von der Einspruchsabteilung

anzuwenden sind, wenn es darum geht, mdglicherweise zu

, Knderungen'aufzufordern, so geht daraus nach Ulberzeugung

der Kammer klar und zwingend hervor, daB8 auch ohne aus-
driickliche Aufforderung durch die Einspruchsabteilung ein
Patentinhaber mit der Berﬁcksichtiguhg von ihm begehrter
Knderungen nur dann rechnen darf, wenn die Einspruchsab-
teilung diese in Ausiibung ihres pflichtgemdBen Ermessens

als sachdienlich und/oder erforderlich im obigen Sinn an-

sieht. Eine Auslegung derart, daB die Einspruchsabteilung
zu Anderungen nhr auffordern diirfte, soweit solche sach-
dienlich und erforderlich sind, daB aber der Patentinhaber
sogar den weitergehenden Rechtsanspruch auf Beriicksicht i~
gung nicht sachdienlicher und unndtiger Anderungen hiatte,

wiirde dem Sinn dieser Regeln zuwiderlaufen.

Artikel 102 EPU behandelt die MSglichkeiten, wie -iber
einen Einspruch'entschieden werden kann: Wenn die Ein-
spruchsgriinde der Aufrechterhaltung dés europdischen Pa-_
tents in unverinderter Form nicht entgegenst:hen, so weist
die Einspruchsabteilung den Einspruch gemdB8 Art. 102(2)
EPU zuriick; in einem solchen Falle wire es eindeutig nicht
sachdienlich und unndtig, Anderungen zuzulassen. Wenn da-
gegen Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des euro-
pdischen Patents entgegenstehen (art. 102(1) EPU), so ist

Y
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es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegen-
heit zu geben, durch Anderungen einem Widerruf des Patents
zu entgehen und eine Aufrechterhaltung in gedndertem Um-
fang gema8 Art. 102(3) EPU zu erreichen. Die Einspruchs-
abteilung hat jedoch nur dann die Aufrechterhaltung in
gedndertem Umfange zu beschlieBen, wenn die Anderungen

"sachdienlich" und "erforderlich" im obigen Sinne sind.

Die nur beschrinkte Beriicksichtigung von Anderungen
wdhrend des Einspruchsverfahrens dient einer zigigen und
straffen Verfahrensfiihrung und kann unter dem Aspekt ge-
sehen werden, daB das europdische Patent, gegen das sich
der Einspruch richtet, seiner Natur nach ein Biindel natio-
naler Patente im Sinne von Artikel 64 (1) EP{ darstellt.
Bei dem Einspruchsver fahren vor dem Europdischen Patentamt
handelt es sich um die einzige Ausnahme von der Regel, daB
ein einmal erteiltes europdisches Patent der nationalen

Jurisdiktion der benannten Vertragsstaaten unterliegt.

Im Beschwerdestadium eines Einspruches erfolgt die Priifung
gemdB Artikel 110(2) EPU, dessen Bestimmungen denen des
Artikels 101(2) EPU sinngemdf entsprechen (vgl. die Punkte
(i) und (ii) von Unterabschnitt 3.1.1). Die Priifung wird
durch Regel 66(1) EPY) niher derart geregelt, daB - soweit
nichts anderes bestimmt ist - "die Vorschriften fiir das
Ver fahren vor (der Einspruchsabteilung)... im Beschwerde-

verfahren entsprechend anzuwenden (sind)".

Nach Auffassung der Kammer folgt aus dem Vorstehenden, das
im Einspruchsbeschwerdeverfahren der Patentinhaber keinen
Rechtsanspruch auf Beriicksichtigung von Knderungsvor-
schldgen hat; vielmehr unterliegt eine solche wdhrend der
Priifung der Beschwerde den oben besprochenen Einschrankun-
gen, wonach die vorgeschlagenen Anderungen "sachdienlich"

und "erforderlich” sein miissen. Bei der Entscheidung iber

ceofenn
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die Beschwerde gemd8 Artikel lll(l)_EPU kann die Kammer in
Ausiibung ihres pflichtgemaBen Ermessens die Beriicksichti-
gung von Anderungsvorschl&dgen ablehnen, wenn sie diese als

nicht sachdienlich und nicht erforderlich erachtet.

Hinsichtlich spdten Vorbringens sind die Ausfiihrungen der
Kammer in der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprﬁéhe/-
Amoco" (ABl. EPA 1-2/1988, 1) zu beachten. Es heifBt dort
im Unterabschnitt 2.1, zweiter und dritter Absatz (amt-
liche Ubersetzung):

"Im Beschwerdeverfahren gilt normalerweise folgende Regel:
Wiinscht ein Beschwerdefiilhrer, daB die Gewdhrbarkeit eines |
alternativen Anspruchssatzes, der sich vom Gegenstand her
von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von
der Beschwerdekammer bei der Entscheidung iliber die Be-
schwerde (nicht nur im Hinblick auf Art. 123 EPU) gepriift
wird, so miissen diese alternativen Anspruchssdtze zusammen
mit der Beschwerdebegriindung eingereicht oder unverziiglich

nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung iiber eine Beschwerde in der mind-
lichen Verhandlung kann es die Kammer iu Recht abléhnen,
Alternativanspriiche zu beriicksichtigen, wenn sie in einem
fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z.B. in der mind-
lichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig

gewdhrbar sind."

(Im Anschlu8 énAdie>ziti¢rte Stelle erkldrte die genannte
Entscheidung die Griinde hierfiir.)

coefonn
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Die angefiihrte Entscheidung betraf einen Fall, in dem der
Patentinhaber der Beschwerdefiihrer war, wogegen er im vor-
liegenden Fall der Beschwerdegegner ist. Das geltende
Prinzip ist jedoch klar und auch auf Einspruchsverfahren

anwendbar.

Im vorliegenden Falle wurde die Beschwerdebegriindung der
Patentinhaberin am 4. M3rz 1987 mitgeteilt, die noch im
gleichen Monat eine Stellungnahme einreichte. Weitere
AuBerungen der Beschwerdefiihrerin wurden von der Beschwer-
degegnerin im Juli und Oktober 1987 beantwortet. Ein An-
trag auf miindliche Verhandlung erfolgte von keiner Seite.
Als die Beschwerdegegnerin am 30. Dezember 1987 ihren An-
derungsvorschlag einreichte, war die Priifung der Beschwer-
de gemaB Artikel 110 EPU praktisch abgeschlossen und ein
Entscheidungsentwurf lag bereits vor. Die Zulassung des
Knderungsvorschlages wiirde daher die ziligige Verfahrens-
filhrung beeintrdchtigen, mdglicherweise auch die Rechte
Dritter beriihren und daher dem 6ffentlichen Interesse
zuwiderlaufen.

Eine andere Beurteilung kdnnte sich in Ausnahmefdllen auf-
drédngen, z.B. wenn die Gewidhrbarkeit der gednderten Fas-
sung sofort erkennbar wire. Ein solcher Fall liegt hier
aber nicht vor; vielmehr wiirde die Zulassung gednderter
Anspriiche auch deren Priifung im Hinblick auf Artikel 84
EP{ erfordern, was angesichts des in Unterabschnitt 2.3
Ausgefilhrten zu einer Beanstandung und damit zu einer

weiteren Verzdgerung des Verfahrens fiihren miSte.

Nach Uberzeugung der Kammer ist somit die vorgeschlagene
Knderung unter Beriicksichtigung der vorstehenden ver-
fahrensrechtlichen sowie der materiellen Erwdgungen des

Abschnitts 2 weder sachdienlich noch erforderlich. Sie

wird daher nicht zugelassen.

coeofen
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Erstmals in ihrer am 21. Januar 1987 eingegangenen Be-
schwerdebegriindung beruft sich die Beschwerdefithrerin auf

weiteren Stand der Technik in Form des Verkaufs eines ein-

- schldgigen Handelsproduktes. Hierzu ist zu untersuchen, ob

diese neue Tatsache zu beriicksichtigen ist, sowie zutref-
fendenfalls, ob eine zeitlich und sachlich maBgebliche
Verkaufshandlung vorliegt, durch die die betreffende

Zusammensetzung der Offentlichkeit zuginglich wurde.

Die neue Tatsache wurde beinahe zwei Jahre nach Ablauf der
neunmonatigen Einsprucﬁsfrist, also verspatet vorgebracht.
Angesichts ihrer - bei sonst gegebenen Voraussetzungen -
sachlichen Relevanz sieht sich die Kammer jedoch veran-
laBt, von ihrem durch Art. 114(2) EPUl einger&iumten Ermes-

sen im Sinne von Art. 114(1) EPU Gebrauch zu machen und

‘die geltend gemachte Verkaufshandlung zu beriick-

sichtigen.

Die Beschwerdefiihrerin macht insbeéondete geltend, sie
habe ab 1975 ein Handelsprodukt von im einzelnen ange-
gebener Zusammensetzung verkauft. Sie erbringt zwar
keinerlei Nachweis flir das erstmaiige Verkaufsdatum oder
die Zusammensetzung des Produktes (die Vorlage einer un-
verdffentlichten schwedischen Patentanmeldung aus dem
Jahre 1975 ist unerheblich, weil hierdurch weder ein be-
stimmtes Verkaufsdatum; noch eine Ulbereinstimmung des in
der Anmeldung beschriebenen mit dem gegebenenfalls ver—'
kauften Produkt belegt w1rd), die Verkaufshandlung kann
jedoch in zeitlicher und sachllcher H1n51cht als zutref—
fend unterstellt werden, da sie von der Beschwerdegegnerin
nicht bestritten worden ist. Ihre Offenkundigkeit ist dann
ebenfalls gegeben, da die chemische Zusammensetzung eines
Mittels der angegebenen Art durch chemische Analyse ohne

besonderen Aufwand zu ermitteln ist.
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Somit gilt das Produkt Per-Plus mit der in Abschnitt IV
angegebenen Zusammensetzung als bekannt.

Dieses Produkt is: nach Auffassung der Kammer als niachst-
liegender Stand der Technik anzusehen. Per-Plus ist zwar
nach eigener Darstellung der Beschwerdefithrerin "primar"
ein Mittel zur Stabilisierung von Perchlorethylen und
nicht von Trichlorethylen wie im Streitpatent. Es ist dem
Fachmann aber bekannt, daB Perchlorethylen wesentlich
bestandiger als Trichlorethylen ist, so daB er - auf Grund
seines allgemeinen Fachwissens - geringere Mengen an
Stabilisatoren - zu unterstellen: der gleichen Stabili-
satoren - anwenden wird (vgl. (3) Ullmanns Encyklopéadie
der technischen Chemie, 4. Aufl., Band 9 (1975), Seite
463, rechte Spalte, Absatz 3). Ferner soll - vgl. (3),
Seite 458, linke Spalte, 4. Absatz - der Stabilisator etwa
den gleichen Siedepunkt haben wie der zu stabilisierende
Chlorkohlenwasserstoff, was erklart, daB in Stabilisatoren
far Perchlorethylen (Per-Plus) Butylacetat, in solchen fur
Trichlorethylen (erfindungsgemidB) dagegen das niedriger
siedende Ethylacetat bevorzugt wird.

Gegenuber Per-Plus kann die dem Streitpatent zugrunde-
liegende Aufgabe darin gesehen werden, ein von toxischen
Epoxiden freies, epoxidhaltigen Mitteln etwa ebenbiirtiges
Stabilisierungsmittel fur Trichlorethylen vorzuschlagen.
Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent die

Kombination von folgenden Einzelkomponenten vor:

(T) ein Amin mit Siedepunkt zwischen 50 und 150°C bei
1 bar,

(IT) Ethylacetat,

(IIT) N-Methylpyrrol, das ganz oder teilweise durch
mindestens ein Alkylphenol ersetzt sein kann,

ceiS e
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- (1V) Diisobutylén und/oder CYclbheptatrien,

(v) einen hydroxylgruppenfrelen Ether (unter AusschluB

von Epox1den, vgl. Beschreibung Seite 2, Zellen 41 -
42).

DaB die bestehende Aufgabe durch die vorgeschlagene Zusam-
mensetzung auch tatsichlich geldst wird, erscheint auf
Grund der Beispiele 1 - 15 und der Vergleichsbeispiele 1
bis 8 (Seiten 3 bis 8 der Streitpatentschrift) glaubhaft:
Die dort getesteten Mittel ergeben im Oxidationstest nach
MIL-T-81533A als Zeit zum Erreichen der Aciditdtsgrenze
von 0,02 Gew.—9 HC1 unter standardisierten Bedingungen
Standzeiten deutlich iber 1 000 Stunden. Vergleichbare
Ox1dat10nstests fiir epoxidhaltige Mlttel sind zwar in der
Streltpatentschrlft nicht angefdhrt, sind aber in der
ghtaéhtlich zu wertenden nachverdffentlichten Anmeldung
EP-A2-0 085 949 der Beschwerdegegnerin zu finden; vgl. die
Gesamtheit der dortigen Belsplele (seiten 5 blS 9) einer-
selts und diejenigen des Streltpatents (Selten 3 bis 8)
andererseits. Die Beschwerdefiihrerin hat diesbeziiglich

auch keine Einwendungen vorgebracht.

Die Kombination der Komponenten (I) bis (V) des nach dem
Streitpatent vorgeschlagenen Mittels ist keiner der Entge-

genhaltungen zu .entnehmen:

In (1) wird die Verwendung von - breit, die Epdxide einbe-
ziehend definierten - Ethern, gegebenenfalls auch zusammen
mit "bekannten Stabilisatoren”, zur Stablllslerung von
Trichlorethylen beschrieben (vgl. Anspriiche 1 und 4: Seite
3, rechte Spalte, Zeilen 12 -16; Seite 3, linke Spalte,
Zeilen 10 —17}. Es fehlt jedoch jeglicher Hinweis auf die
gemdB Streitpatent vorgeschlagenen Komponenten (1) bis
(Iv).

coodfonn
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Dokument (2) beschreibt die Verwendung der Komponenten
(1), (III) und (IV) neben 1,2-Epoxybutan und Epichlor-
hydrin (vgl. Seite 2, Abschnitt "Sammansdttningsupp-
gifter"), aber ohne Erwdhnung der Komponente (V) sowie im

gegebenen Zusammenhang auch der Komponente (I).

Per-Plus wiederum enthilt neben den Komponenten (I), (III)
und (IV) statt Ethylacetat das Butylacetat sowie 1-Allyl-
oxy-2, 3-epoxypropan statt eines "hydroxylgruppenfreien

Ethers" im Sinne von Seite 2, Zeilen 24 bis 25 und 40 bis

41, d4.h. eines epoxygruppenfreien Ethers.

Anspruch 1 sowie gleichermaBen Anspruch 3 sind somit
neu.

Es ist daher zu untersuchen, ob das beanspruchte Mittel
auf erfinderischer Tadtigkeit beruht oder ob es fiir den
Fachmann, der sich - ausgehend vom Produkt Per-Plus - die
oben definierte Aufgabe gestellt hatte, auf Grund des

gesamten vorliegenden Standes der Technik nahelag.

Das Produkt Per-Plus unterscheidet sich von dem Mittel
nach Anspruch 1 des Streitpatents dadurch, daB8 Ethylacetat
durch Butylacetat und l1-Allyloxy-2,3-epoxypropan durch
einen hydroxyl- (und epoxid-) gruppenfreien Ether ersetzt
sind und daB die Mischung "prim3#r" zur Stabilisierung von
Perchlorethylen und nicht von Trichlorethylen dienen soll.
Ethylacetat ist eine iibliche Komponente zur Stabilisierung
von Trichlorethylen (vgl. (2)): sein Siedepunkt macht es
nach der unwidersprochenen, durch die in Abschnitt 4 be-
reits angezogene Stelle von (3), Seite 458, best&dtigten
Aussage der Beschwerdefiihrerin (vgl. Beschwerdebegriindung
Seite 2, 2. Absatz) fiir die Stabilisierung von Trichlor-
ethylen besser geeignet als das speziell auf das hodher-

siedende Perchlorethylen ausgerichtete Butylacetat. Zur

ceifen.
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Losung der bestehenden Aufgabe lag es deshalb fiir den
Fachmann nahe, Butylacetat durch Ethylacetat zu ersetzen.

Zur Begriindung einer erfinderischen Tatigkeit wdre daher

vorrangig der Ersatz von l-Allyloxy-2,3-epoxypropan durch

~ einen "hydroxylgruppenfreien Ether" zu untersuchen.

Weder wird in Per-Plus ein "hydroxylgruppenfreiér Ether"”
im erfindungsgemdBen Sinn verwendet, noch wird ein solcher
in (2) erwdahnt. In (2) - Seite 2, Abschnitt "Speciella
egenskaper och risker" - werden zwar gesundheitliche Risi-
ken-erwéhnt, die sich aus der Verwendung von Epoxiverbin-
dungen, wie Epichlorhydrin und Epoxibutan ergeben; fiir be-
sonders stabilisiertes ("extra stabiliserad") Trichlor-
ethylen wird aber dennoch eine Zusammensetzung vorge-
schlagen, die 1,2-Epoxibutan enthdlt (Abschnitt
“Sammansaﬁtningssuppgifter"). Hierdurch wird zwar die
Aufgabe nahegélegt, Ersatzstoffe zu suchen, die &hnlich
wirksam wie das 1,2-Epoxibutan sind, ohne seine gesund-
heitsschddlichen Wirkungen aufzuweiéen; aber eine An-
regung, hierfiir gerade "hydroxylgruppenfreie Ether" im
Sinne der Definition des Streitpatents zu verwenden, ist
(2) nicht zu entnehmen. B

Auch,(l) enthdlt keine solche Anregﬁng. Dort werden gggg
allgémein'Ether (gegebenenfalls neben nicht im einzelnen
spezifizierten weiteren Stabilisatorén) zur Stabilisation
von Chlorkohlenwasserstoffen, wie Trichlorethylen, empfoh—
len; dabei werden Ether, die der Definition der "hydroxyl—
gruppenfreien Ether" gemaB Streltpatentschrlft ent-
sprechen, unterschiedslos neben "inneren Ethern” (gemeint:
Epoxiverbindungen) und solchen Ethern aufgezdhlt, die
Hydroxylgruppen enthalten (siehe "Simple ethers", Seite 2,
linke Spalte, Zeilen 35 ff.; "Inner ethers or oxides"”,
Seite 2, linke Spalte, Zeilen 46 f£f.; und die Formeln des

Abschnitts "Complex ethers and oxides", Seite 2, rechte

O.!/O‘Q
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Spalte, Zeilen 5 ff. Auf Seite 2, linke Spalte, Zeilen 6
bis 10, befindet sich sogar ein mdglicher Hinweis auf eine
gewisse Bevorzugung hydroxylgruppenhaltiger Ether. Eine
Anregung, gerade hydroxylgruppenfreie (und epoxigruppen-
freie) Ether iiberhaupt zu verwenden, erst recht eine
solche, sie als wirkungsmaBig gleichwertigen Ersatz fiir
gesundheitsschddliche epoxigruppenhaltige Verbindungen zu
verwenden, noch dazu in Kombination mit den weiteren Kom-
ponenten (I) bis (IV) nach dem Streitpatent, fehlt dagegen
in (1). Auch durch Per-Plus in Verbindung mit (1) ist da-
her das Mittel nach Anspruch 1 nicht nahegelegt.

Unter diesen Umst&nden bedarf es des von der Beschwerde-
gegnerin unter Hinweis auf Beispiel 1 und die Vergleichs-
beispiele 1 und 2 der Streitpatentschrift geltend ge-
machten Synergismusses der Komponenten (IV) und (V) zur
Stiitzung der erfinderischen Tatigkeit gar nicht mehr. Es
ergibt sich vielmehr schon aus den Ausfilhrungen der
vorausgegangenen Unterabschnitte, daB der Gegenstand von
Anspruch 1 auf erfinderischer Tdtigkeit beruht.

Aus den Ausfiihrungen von Abschnitt 7 folgt, daB der Gegen-
stand von Anspruch 3 ebenfalls neu ist. Da er auf der
gleichen erfinderischen Idee beruht wie Anspruch 1, ergibt
sich, daB8 ihm ebenso wie diesem erfinderische Tdtigkeit

zugrundeliegt.

Die abhangigen Anspriiche 2, 4 und 5 werden von der Patent-

fahigkeit der Anspriiche 1 und 3 getragen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Der Geschiftsstellenbeamte ' Der Vorsitzende

F. Klein : o K. Jahn
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