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Die Beschwerde richter sich gegen die Entscheidung der
PrufungsaZ-eilung 2.1.02.013 des Europaischen Patentzamres
vom 30. Dezember 1992 mit der die am 30. 2pril 1988
eingereichte europaische Patentanmeldung 88 106 954.6

(Verdffentliichungsnummer 0 297 245) zuruckgewiesen wurde.

Der angefochtenen Entscheidung lag der ursprunglich
eingereicrte Satz von 4 Patentanspriuchen zugrunde, dessen

einziger unabhéngiger Anspruch 1 wie folgt lautet:

"In der K&lte schlagzadhe thermoplastische Formmasse,
bestehend aus einem

I ; Polyvamid 1012 mit einer relativen Viskositat im

Bereich von 1,5 bis 3,0 und

II. 2 kis 25 Gewichtsprozent —'bezogen auf das

Polyamid - eines Weichmachers."

Die abhé&ngigen Anspriche 2 bis 4 sind auf bevorzugte

Formmasser: gem&fs Anspruch 1 gerichtet.

Die Entschieidung wurde mit der Nichterfullung der
Erfordernisse der Artikel 56 und 84 EPU durch den
Gegenstand des Anspruchs 1 begrundet. Die Begrundung

stutzte sich auf folgende Dokumente:

(la) R. Vieweg/A. Miller, Kunststoffhandbuch, Bd. 6,
Polyamid (1966), S. 187,

(1b) Dor.. E. Floyd, Polyamide-Resins, 2. Aufl. (1966),
S. 55 f£f. und

{2) DE-B-2 716 004.
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Hierbei ging die Prufungsabteilung von einem Stand der
Technik aus, der das Polyamid 10,12 bereits beschrieb
(vgl. (la) und (1lb)). Sie fuhrte aus, von diesem Stard
der Technik unterscheide sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 durch die Gegenwart eines Weichmachers als
weiterer Komponente. Ein auf diesem Unterschied
beruhender nicht vorhersehbarer Effekt sei jedoch weder
nachgewiesen noch glaubhaft gemacht worden. Da in keinem
Beispiel die Eigenschaften der weichmacherfreien Polymere
aufgezeigt wurden, sei nicht auszuschlieRen, daR die
geltend gemachte verbesserte Bestandigkeit gegentiber
Kochen und Temperieren eine inharente Eigenschaft des
Polyamid 10,12 sei und nicht auf der Kombination mit

Weichmacher beruhe.

Die objektive Aufgabe, die auch glaubhaft geldst werde,
bestehe daher lediglich darin, eine Mischung aus einem
Polyamid und einem Weichmacher zur Verfuigung zu stellen.
Diese Aufgabe werde in naheliegender Weise, namlich durch

Beimischen eines Weichmachers gelést.

Obwohl Dokument (2) eine derartige Mischung beschreibe,
sei diese Druckschrift nicht als nachstkommender Stand
der Technik anzusehen, da hierin weder das Polyamid
10,12, noch die Mengenverhaltnisse von Polyamid und

Weichmacher genannt wurden.

Auch die von der Anmelderin vorgebrachten Vorteile, die
sich gegenidber (2) ergeben sollten - kein Verlust an
Kalteschlagzadhigkeit - seien nicht glaubhaft gemacht

worden.

Beziglich Artikel 84 EPU fuhrt die Prufungsabteilung aus,
daf? selbst wenn eine erfinderische Tatigkeit fur die 2 in
den Beispielen der Anmeldung benutzten Weichmacher

bewiesen wurde, der geltende Anspruch durch die
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gichrurng "weichmacher" spekulativ sei. auch die
Vorlage weiterer Beispiele, durch die die Wirksamkeit
einer begrenzten Anzahl von Weichmachern gezeigt wurde,

andere ar dieser Beurteilung nichrs.

Mit der am €. Februar 1993 unter gleichzeitiger Bezahlung
der vorgeschriebenen Gebuihr eingelegten Beschwerde und in
der am 17. 2April 1993 eingegangenen Beschwerdebegriundung

bestreitet die Beschwerdefihrerin die in der

angefochtenen Entscheidung angegebene Begrundung.

Sie macht geltend, die Prufungsabteilung habe sich nicht
ernsthaft mit der gestellteﬁ Aufgabe auseinandergesetzt
und statt dessen von sich aus eine neue Aufgabe
definiert. Hiervon ausgehend komme sie dann zu einem
Schluff, der sich bereits aus dem im Anmeldungstext als
bekannt vorausgesetzten ergab. Bei diesem Sachverhalt sei
der Sinn und Zweck des geforderten Vergleichsversuches -
Bestimmung der Kalteschlagzahigkeit von weichmacherfreien
Polyamide (PA) - nicht ersichtlich. Dies gelte
insbesondere, da dieser Versuch keine neuen Tatsachen

erbracht héatte.
Im Ubrigen habe die zu lésende Frage gelautet:

"Gibt es unter den hdheren PA einen (oder mehrere), die
auch nach Zugabe von Weichmachern ihre Kélteschlag-
zédhigkeit behalten, ohne daR ein weiterer Hilfsstoff
zugesetzt werden mufR?" Gemaf Anmeldung wurde

festgestellt, daff hierfar nur PA 10,12 in Frage kommt.

Die Zugabe des Weichmachers sei deshalb nicht kritisch.
Die hierauf gestitzte Begrundung, die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU seien nicht erfullt, entsprache deshalb
nicht den Gegebenheiten.
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Die Beschwerdefiuhrerin beantragt, die angefoch-ens
Entscheidung aufzuheben, das nachgssuchte Pacent zu

erteilen und die Beschwerdegebihr zuruckzuzahlen.

Entscheidungsgrinde

0723.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Der Gegenstand der Anspriche 1 bis 4 ist neu, was im
ubrigen ven der Prufungsabteilung anerkannt wurde. Eine

detaillierte Begrundung ist deshalb nicht erforderlich.

Da die Frage des nachstkommenden Standes der Technik im
Prufungsverfahren kontrovers diskutiert wurde, scheint es
zweckmdfRig zundchst die gangigen Kriterien zu erwéahnen,

nach denen dieser festzulegen ist.

In der unverdffentlichten Entscheidung T 606/89 vom

18. September 1990 wird u. a. darauf hingewiesen, dafR der
zur Bewertung der erfinderischen Tatigkeit heranzu-
ziehende néchstkommende Stand der Technik im allgemeinen
ein gleichartiges Anwendungsgebiet betrifft und als
zusatzliches Kriterium die geringste Zahl an
strukturellen und funktionellen Anderungen aufweist

(Entscheidungégr&nde Pkt. 2).

Die gleichen Kriterien wurden iﬁ einer Vielzahl wvon
Entscheidungen angewandt (vgl. u. a. unveréffentlichte
Entscheidungen T 834/91 vom 31. August 1993, Pkt. 4.1 und
T 574/88 vom 6. Dezember 1989, Pkt. 3).
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Dokument (2) beschreibt PA-Zusammense:tzungen auf der
Basis vor. Polylaurinlactam und Polyundecansdureamid, die
durch Zugzbe von Weichmachern und die dadurch bewirkte
Erhohung der Flexibilitat und Kalteschlagzéhigkeit zur
Herstellung von Formkérpern nach dem Extrusions- bzw.
Spritzgief®verfahren geeignet sind. Diese Kombination von
Eigenschaften entspricht genau den 2nforderungen, die an
die beanspruchten PA-Zusammensetzungen laut Beschreibung
der Anmeldung gestellt werden. Auch die einzigen
Verwendungen in der Entgegenhaltung, namlich die
Herstellung von Rohren, Platten und Folien (s. Spalte 3,
Zeilen 14 bis 16), entsprechen den in der Anmeldung
anvisierten Einsatzen, namlich der Herstellung von
Leitungen und Rohren (vgl. Seite 2, Zeilen 2 bis 7 und
Seite 3, Zeilen 19 bis 26). Die anvisierten Anwendungen

sind somit gattungsgleich.

Dagegen beschrankte sich die Lehre der Dokumente (la) und
(1b), ausweislich der Anmeldungsunterlagen, auf die
Herstellung von PA 10,12, ohne jeglichen Hinweis auf

seine Eignung fir die vorgenannten Verwendungen.

Bei Anwendung der unter 3.1 genannten Kriterien ergibt
sich eindeutig, daf (2) als nachstkommender Stand der

Technik anzusehen ist.

Da die Prufungsabteilung keine nicht bereits in der
Anmeldung genannten Dokumente in das Prufungsverfahren
eingefuhrt hat, besteht zunachst keine Veranlassung von
der in der Anmeldung angegebenen Aufgabenstellung
abzuweichen. Ein derartiges Vorgehen wé&re auch im
Einklang mit den unverdéffentlichten Entscheidungen

T 246/91 vom 14. September 1993, Pkt. 4.4 und T 495/91
vom 20. Juli 1993, Pkt. 4.2, die besagen, daR zunachst
von dem in der Anmeldung bzw. Patentschrift abgehandelten
technischen Problem auszugehen ist. Hiervon sollte nur

dann abgewichen werden, wenn ein unzutreffender Stand der
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Technik zur Definitior. der Aufgzabe herangszogen wurde,

d. h. wenn diese Aufgabe nicht glaubhaft geldst oder wenn
bei Anwendung der in 3.1 gegebenen Kriterien ein
eindeutig néherkommender Stand der Technik ermictelt

wurde.

Dokument (2) beschreibt thermoplastische Massen aus einem
Gemisch von (I) mindestens einem P2 aus ®-Aminocarbon-
sauren oder Lactamen mit mehr als 10 Kohlenstoffatomen,
(IT) mindestens einem statistischen Polyetheresteramid,
welches aus a) w-Aminocarbonsdure oder Lactamen mit mehr
als 10 Kohlenstoffatomen, b) &,w-Dihydroxy-polytetra-
hydrofuran mit einem Molekulargewicht zwischen 160 und
3000 und c) einer Dicarbonsdure, und (III) gegebenenfalls
herkémmlichen Weichmachern hergestellt worden ist (vagl.
Anspruch 1 in Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 62 bis 64).
Durch Zugabe der Bestandteile (II) und ggf. (III) und die
dadurch bewirkte Erhéhung der Flexibilitat und Kalte-
schlagzahigkeit sind diese Massen zur Herstellung von
Formkdérpern, insbesondere von Rohren nach dem Extrusions-

bzw. Spritzogiefverfahren geeignet.

Obwohl die anmeldungsgemafen Zusammensetzungen nicht
direkt mit den aus dem Dokument bekannten verglichen

wurden, bestand fur den Fachmann kein Grund rnicht

‘anzunehmen, die Eigenschaften seien aufgrund der gleichen

Anforderungsprofils bei gleicher Verwendung &hnlich, wenn

nicht sogar identisch.

Die der Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe kann
daher darin gesehen werden, der Technik weitere flexible
zur Herstellung von Formkdrpern geeignete PA zur
Verfugung zu stellen, die bei tiefen Temperaturen

ausreichend schlagzah sind, d. h. eine gute
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Falteschlzyzzhigkeit besitzen. Mit anderen Worter sieht
die Kammer diese Aufgabe gegentber (2) darin, eine
-lternative zu dem dort genannten Losungsweg zur

Verfugung z. stellen.

Die in der zZnmeldung angegebene Lésung besteht darin, daf
Formmasser. aus einem bestimmten Polyamid namlich
PA 10,12, und einem Weichmacher zur Verfigung gestellt

werden.

Im Hinblicx auf die Ausfuhrungen in der Beschreibung,
insbesondere die in der Beschreibung enthaltenen sowie
die nachgereichten Beispiele (vgl. Tab. auf S. 5, sowie
Eingabe v. 22. Oktober 1992), hat die Kammer keine
Bedenken, daff die genannte Aufgabe auch glaubhaft gelést
wird. Die ARusfuhrungen der Prifungsabteilung lassen nicht
erkennen, daff unter den in der Anmeldung unter Bezug auf
die Literaturstelle: Gachter/Maller, Kunststoffadditive,
Hauser Verliag, 2. Ausgabe, S. 296 als geeignet erachteten
Weichmachern, sowie den namentlich erwahnten (vgl. S. 2,
Z2Z2. 38 bis 46) solche sind, die die vdrgenannte Aufgabe
nicht lésen. Die obige Beurteilung des Sachverhalts wird
durch diese nicht naher substantiierten Zweifel der
Prafungsakteilung daher nicht wirkungsvoll in Frage

gestellt.

Es bleibt runmehr zu prufen, ob die in der Patent-
anmeldung angegebene Lésung durch den in der Anmeldung

genannten Stand der Technik nahegelegt wird.

Dokument (2) lehrt den Fachmann, daf die Flexibilitat in
erster Linie durch die Zugabe des Polyetherester-

amids (II) beeinflufit wird, wobei uUbliche Weichmacher
zusatzlich zum Zwecke der Optimierung eingesetzt werden
kénnen (vgl. Spalte 2, Zeilen 62 bis 64). Die Einstellung
der Flexibkilitat erfolgt, wie sich aus Spalée 2,

Zeilen 29 bis Spalte 3, Zeile 13 ergibt, in der
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Hauptsache durch Einstellung des Verhzlrnisses dar

Bestandteilsz (I) und (II) innerhalb des Bereichss vor

95:5 bis 2%:80 zueinander. 2Auch die zrc der

esteranteil zu Polyamidanteil in dem Polyetherester-

amid (II) spielt hierbei ebenso wie die Molekulargewichte
der Komporenten eine Rolle. Diesem Dokument konnte der
Fachmann keinerlei Hinweis darauf entnehmen, daf das
anstehende Problem auch unter Verzicht auf

Komponente (II) gelédst werden koénne.

Auf Seite 2 in Zeilen 49 bis 51 der strittigen Anmeldung
werden zwel Dokumente, namlich (la) und (1b) referiert,
die ausweislich dieses Referats die Herstellung von

PA 10,12 betreffen. Von der Prufungsabteilung als
relevant angesehene Eigenschaften werden hierin
offensichtlich nicht beschrieben, da sie von der
Beschwerdefdhrerin die Einreichung entsprechender Daten

gefordert hat.

Die Dokumente (1) und (2) geben dem Fachmann auch keinen
Hinwels darauf, das aus (1) bekannte PA 10,12 in den aus
(2) bekannten PA/Weichmacher-Gemischen als Polyamid zur

Lésung der vorgenannten Aufgabe einzusetzen.

Somit enthélt weder (1) noch (2) allein, noch eine
eventuelle Kombination beider Lehren einen Hinweis auf

die in der Anmeldung gegebene Lésung obiger Aufgabe.

Die ubrigen in der Anmeldung genannten Druckschriften,
die im bisherigen Verfahren nicht diskutiert wurden,
betreffen die Nomenklatur der Polyamide (vgl. S. 2,
Zeilen 36/37), allgemein ubliche Weichmacher fur
Polyamide (vgl. S. 2, Zeilen 38/39) und die Verringerung



nl2e.n

= 9 = T 0380/93

der Kaltscrlagzdhigkeit durch Weichmacher im allgemeinen
(vgl. S§. 2, Zeilen 11/12). Eine detaillierte Diskussion

dieser Drucrxschriften, die von der Kammer als hier nicht

Xi

(]

levant argesehen werden, erubrigt sich deshalb.

Aus vorstehendem ergibt sich, daR die vorgenannten
Dokumente keinerlei Anregungen enthalten die den Fachmann
auf die in Anspruch 1 angegebene Lésung hinweisen. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf

erfinderischer Tatigkeit.

Selbst wenn man der von der Prufungsabteilung
vorgenommenen Beurteilung des Standes der Technik folgt
und von (1) als nachstkommendem Stand der Technik

ausgeht, kommt man zu keinem anderen Ergebnis.

Ausgehend von diesem Stand der Technik kann die Aufgabe
darin gesehen werden, "in der Kalte schlagz&he PA 10,12

enthaltende Zusammensetzungen bereitzustellen".

Wie bereits vorstehend unter Pkt. 5.1 ausgefuhrt, enthalt
Dokument (2) keinen Hinweis Komponente (II) wegzulassen
bzw. durch die fakultative Komponente (III) zu ersetzen.
Dies gilt insbesondere aus zwei Grunden. Erstens
beschrankt sich die in (2) gegebene Lehre auf PA, das
sich von Aminocarbons&uren und Lactamen ableitet, wogegen
vorliegendse Anmeldung ein PA aus Diaminen und Dicarbon-
sauren betrifft, was zu unterschiedlichen Eigenschaften
fuhren kann, und zweitens lehrt (2), daf die Art und
Menge der Komponente (II) die Eigenschaften des PA bei
niedrigen Temperaturen wesentlich beeinflufft. Keinesfalls
konnte der Fachmann hierdurch veranlaft werden,

Komponente (II) einfach wegzulassen.

Die unabhangigen Anspruche 2 bis 4 sind auf bevorzugte
thermoplastische Formmassen nach Anspruch 1 gerichtet und

ihre Patentfé&higkeit wird durch diesen mitgetragen.
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Die Prufurgsabteilung hat in Punkr & inrer Entscheidura

Zweifel hinszichtlich der Erfordernisse des 2Artikels &4

EPU geaufzert und den Gegensrand dss Eazupransoruchs auch

aus dieser. Grund zuruUckgewiesen.

Diese Zweifel wurden damit begrundet, daf der Anspruchs-
gegenstand in seinem Umfang "spekulativ" sei, da er sich
bezluglich des Begriffes "Weichmacher" nur auf zwei in

den Beispielen konkret genannte Weichmacher stitze.

Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen, da
Seite 2, Zeilen 38 bis 46 der Patentanmeldung eine
Vielzahl von Weichmachern direkt oder im Falle der
zitierten Literaturstelle implizit angibt, die im Sinne
des Anspruchs 1 als geeignete Weichmacher anzusehen sind.
Diesbezuglich wird Anspruch 1 durch die Beschreibung
gestitzt. Diese Forderung des Artikels 84 EPU wird somit
erfallt.

Weitere Argumente der Prafungsabteilung definieren
"spekulativ" im Hinblick auf die Glaubhaftigkeit der
Losung der gestellten Aufgabe, wozu offensichtlich auch
die nachgereichten, weitere dreizehn Weichmacher
betreffenden Versuche beitragen sollen. Diese )
Argumentation wurde bereits unter 4.3 berucksichtigt, ‘der
sich mit dem beanspruchten Umfang des Patentanspruchs in
Relation zur glaubhaften Lésung der formulierten Aufgabe

befafte.

Gemafs Regel 67 erster Satz EPU wird die, hier beantrag:te,
Rickzahlung der Beschwerdegebuhr angeordnet, wenn der
Beschwerde abgeholfen, oder ihr durch die Beschwerde-
kammer stattgegeben wird und die Ruckzahlung wegen eines

wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerde zwar

stattgegeben, die Beschwerdefuhrerin hat aber auf keinen
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wesentlicrer. Verfahrensmangel zur Begrundung ihres
Entrags hirgewiesen und auch die Kammer kann keinen
wesentlicnen Verfahrensmangel erkennen, der die
Fuckzahlur.z der Beschwerdegebiuhr aus Grunden der

Billigkeit erméglichen wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Erteilung eines Patents auf der
Grundlage der vorliegenden Anspruche 1 bis 4 an die
Prifungsabteilung zurickverwiesen.

3 Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
abgelehnt.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. G%m?@gv/ ) ' C. Gérardin

e

0N724.0

C. Gononduss






