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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 03 047.5 - 43

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 21. Oktober 2013 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Kortbein, Dr. Lange

und Dr. Wismeth

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung DE 197 03 047.5 - 43 hat den 28. Januar 1997 als Anmel-
detag und nimmt die Unionsprioritat 249/96 CH vom 31. Januar 1996 in Anspruch.
Die Offenlegung ist am 7. August 1997 als DE 197 03 047 Al erfolgt. Die Patent-

anmeldung tragt die Bezeichnung

“Synergistisches Gemisch aus einem 2,4-Dimethyl-6-s-alkylphenol und einem ste-

risch gehinderten Phenol".

Die Prufungsstelle fur Klasse C 09 K hat die Anmeldung mit Beschluss vom
17. Oktober 2007 zurlckgewiesen. Dem Zurtckweisungsbeschluss lagen die
Patentanspriiche 1 bis 9 gemall Hauptantrag aus dem Schriftsatz vom

8. Oktober 2007 zugrunde. Diese lauten:



Gemisch enthaltend
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X5 eine Gruppe -A,-COO-A; darstelit,
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A, eln Cy-Alkylen bedeutet, und

Az eln Cyg-Alkyl ist,

wobei das Gewichtsverhaitnis der Verbindungen {ic)/{ld} 99/1 bis 7 und das
Gewichtsverhéaltnis der Verbindungen (lc und |d}/Il 4/1 bis 1/4 betragt.




3.2.  Gemisch gemass Anspruch 1, enthaltend zusatzlich mindestens einen

weiteran Stabilisator.

4.3.  Gemisch geméss Anspruch-32, worin der zusétzliche Stabilisator ein
aminischeas Antioxidans ist.

54.  Gemisch gemass Anspruch-32, worin der zusatzliche Stabilisator ein
Thiasynergist und/oder ein Phosphit ist.

8:5. Zusammensetzung enthaltend als Komponente A ein gegen thermischen,
oxidativen oder akfinischen Abbau empfindliches ocrganisches Material und
als Komponente B das Gemisch gemass Anspruch 1.

F6.  Zusammensetzung geméss Anspruch &5 enthaltend als Komponente A ein
Palystyrol, substitulertes Polystyrol, Co- oder Terpolymeres von Styrol oder
substituiertern Skyral, Polycarbanat, Polyestercarbonat, Polyuraethan,
Polyamid, Copolyamid, Polyacetal oder Polyphenylenoxid.

8.7.  Zusammensetzung gemass Anspruch-76, worin die Komponante A eln
schlagfestes Polystyrol (IPS), ein Styrol-Acrylnitrii-Copolymer (SAN) oder ein
Acryinltrdl-Butadien-Styrol-Terpolymer (ABS) ist.

£.8. Zusammensetzung gemass Anspruch-78, worin die Komponente A ein
Methylmethacrylat-Butadien-Styrol gepfropftes Copolymer ist.

40.8. Verwendung eines Gemisches gemass Anspruch 1 zum Stabilisieren eines
organischen Materials gegen thermischan, oxidativen oder aktinischen

Abbauy,

Die Zurickweisung der Patentanmeldung ist damit begriindet worden, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber der Lehre der Druckschrift
EP 406 169 Al (D1) und dem Fachwissen des einschlagigen Fachmanns nicht

auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentanmelderin und

Beschwerdefiihrerin vom 19. Dezember 2007.

In der mindlichen Verhandlung vom 21. Oktober 2013 verteidigt die Patentan-
melderin den der Patentanmeldung zugrunde liegenden Gegenstand mit den
Patentanspriichen 1 bis 9 gemald Hauptantrag vom 8. Oktober 2013 hilfsweise



mit den Patentanspriichen 1 bis 9 gemald Hilfsantrag vom 8. Oktober 2013,
beide Antrage vorgelegt in der mindlichen Verhandlung. Die neuen Patentan-
spruche 1 bis 9 gemald Hauptantrag entsprechen denen des in der Anhérung
vom 17. Oktober 2007 zuriickgewiesenen Hauptantrags. Die Patentanspru-
che 1 bis 9 gemal} Hilfsantrag unterscheiden sich davon lediglich im Gewichts-
verhaltnis der Verbindungen (Ic und Id)/ll von bisher 4/1 bis 1/4 auf jetzt 4/1 bis
1/1.

Die Patentanmelderin ist der Ansicht, dass die Gegenstande der neu vorgelegten
Patentanspriiche 1 des Haupt- und des Hilfsantrags neu seien und auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhten. Die Druckschrift D1 beschreibe das Gemisch
(Zweierkombination) aus 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol und 2,4-Di-
methyl-6-(1-ethyltetradecyl)phenol, nicht jedoch die zusatzliche Mischung (Dreier-
kombination) mit B-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure-octadecyl-
ester. Zwar werde dieser Ester in der Druckschrift D1 u. a. in einer sehr umfang-
reichen Liste aufgeflihrt, doch hatte der Fachmann keinerlei Anlass gehabt, genau
diesen Ester als zuséatzliche Komponente C in der Dreierkombination auszuwéh-
len, zumal in D1 auch keinerlei Hinweise enthalten seien, dass der Ester dann ge-
genuber den anderen in der Liste genannten Verbindungen eine synergistische

Wirkung aufweise.

Die Patentanmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fir CO9K des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 17. Oktober 2007 aufzuheben

und das Patent mit den Anspriichen 1 bis 9 gemal3 Hauptantrag
vom 8. Oktober 2013 (mit Anderungen des Wortes “substituieten®
in “substituierten” im Anspruch 6, 3. Zeile) und mit der Beschrei-

bung auf Seiten 2 bis 15 gemal3 der Offenlegungsschrift,



hilfsweise das Patent mit den Ansprtichen 1 bis 9 gemal Hilfsan-
trag vom 8. Oktober 2013 und mit der Beschreibung auf Seiten 2
bis 15 (mit Anderungen der Gewichtsverhéltnisse auf Seite 9,

Zeile 46, von 2/1 auf 1/1) gemal der Offenlegungsschrift,

Zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde der Patentanmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (PatG 8§ 73). Sie hat jedoch aus nachstehenden Grinden keinen Er-

folg.

1. Der Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Gemisch aus 2,4-Dimethyl-6-sec-
alkylphenol und einem sterisch gehinderten Phenol, die Verwendung dieses Ge-
misches sowie ausgewahlte organische Polymere, z. B. ein Acrylnitril-Butadien-
Styrol-Terpolymer (ABS) oder Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN), die mit dem
Gemisch gegen thermischen, oxidativen oder aktinischen Abbau stabilisiert wer-
den (vgl. DE 197 03 047 A1 S 1 Zn. 3 bis 6).

1.1 Es soll die objektive Aufgabe geldst werden, ein Stabilisatorengemisch

bereitzustellen, mit dem Kunststoffe, insbesondere Polystyrole, substituierte Poly-
styrole, Co- oder Terpolymere von Styrol oder substituiertem Styrol, Polycarbo-
nate, Polyestercarbonate, Polyurethane, Polyamide, Copolyamide, Polyacetale
oder Polyphenylenoxide gegen thermischen, oxidativen oder aktinischen Abbau
stabilisiert werden kénnen (vgl. DE 197 03047 A1 S 1 Zn. 3 bis 6 mit S. 8 Ziff. 5
bis 7, 10, 13 bis 16 u S 9 ziff. 19).



1.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafd Hauptantrag zur Lésung der
Aufgabe betrifft ein

1 Gemisch enthaltend
1.1 eine Mischung der Verbindungen Ic und Id
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1.1.1 das Gewichtsverhaltnis der Verbindungen Ic zu Id betragt 99

zu 1 bis 70 zu 30

1.2 und mindestens eine Verbindung der Formel Il

|

HO —X,

(1), worin

1.2.1 ngleich 1 ist,

1.2.2 X;und X; tert.-Butyl sind,

1.2.3 Xz eine Gruppe —A;-COO-A; darstellt,
1.2.3.1  A; ein Cy-Alkylen bedeutet,
1.2.3.2 A, ein Cyg-Alkyl ist;

1.3 das Gewichtsverhaltnis der Verbindungen (Ic und Id) zu Il betragt 4

zu 1 bis 1 zu 4.



Im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags wird Merkmal 1.3 ersetzt durch Merkmal

1.3' das Gewichtsverhaltnis der Verbindungen (Ic und Id) zu Il betragt
4zulbislzul.

2. Bezlglich der Offenbarung der geltenden Patenansprtiche 1 bis 9 des Haupt-
und Hilfsantrags bestehen keine Bedenken. Die Merkmale 1 bis 1.3 und 1.3* des
jeweiligen Patentanspruchs 1 lassen sich aus dem urspringlich eingereichten
Patentanspruch 5 bzw. S. 10 Abs. 2 bis S. 11 Abs. 1 der urspringlichen Beschrei-
bung und aus S. 9 Abs. 2i. V. m. S. 16 Abs. 5 sowie S. 29 Tabelle 1 der urspriing-
lichen Beschreibung herleiten. Die nebengeordneten Anspriiche 5 und 9 sowie die
Unteranspriiche 2 bis 4 und 6 bis 8 von Haupt- und Hilfsantrag sind gleichlautend.
Sie beruhen auf den urspringlich eingereichten nebengeordneten Anspriichen 10
und 16 sowie den Unteransprtichen 7 bis 9 und 11, 13, 14.

3. Als Fachmann ist hier ein Diplomchemiker der Fachrichtung organische Che-
mie zu definieren, der Uber detaillierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Polymer-
chemie verfugt. Dieser ist mit der Entwicklung und Verbesserung von Stabilisie-
rungszusatzen, insbesondere gegen thermischen, oxidativen oder aktinischen Ab-
bau, fir ausgesuchte Kunststoffe betraut und hat auf diesem Gebiet lange Erfah-

rungen gesammelt.

4. Die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 von Haupt-
und Hilfsantrag kann unerdrtert bleiben, denn das beanspruchte Gemisch aus 2,4-
Dimethyl-6-sec-hexadecylphenol — d.h. 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentade-
cyl)phenol und 2,4-Dimethyl-6-(1-ethyltetradecyl)phenol - und B-(3,5-Di-tert-butyl-
4-hydroxyphenyl)-propionsaure-octadecyl-ester ist aus dem Stand der Technik
I. V. m. dem Koénnen und Wissen des Fachmanns nahe gelegt und beruht deshalb

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.



4.1 Die Druckschrift EP 406 169 A1 (D1) betrifft die gleiche Aufgabe wie die
Patentanmeldung, namlich die Stabilisierung von Polystyrol, substituiertem Poly-

styrol, Co- oder Terpolymerem von Styrol oder substituiertem Styrol, Polycarbo-
nat, Polyestercarbonat, Polyurethan, Polyamid, Copolyamid, Polyacetal oder Po-
lyphenylenoxid gegen thermischen, oxidativen oder aktinischen Abbau (vgl. D1
S. 2 Zn. 1 bis 4 und 12 bis 14). Damit war die Druckschrift D1 zu beachten, da sie
genau die Probleme behandelt, die der Aufgabenstellung der Anmeldung zu-

grunde liegen. In der D1 sind dazu auch konkrete Losungshinweise gegeben.

4.2 So wird dort zur L6ésung der Aufgabe vorgeschlagen, ein Gemisch der Verbin-
dungen 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol und 2,4-Dimethyl-6-(1-ethyl-
tetradecyl)phenol entsprechend den Verbindungen Ic und Id der
DE 197 03 047 A1 (Merkmal 1.1) einzusetzen (vgl. D1 Anspruch 13). Das Ge-
wichtsverhaltnis dieser Verbindungen ist bevorzugt 99 zu 1 bis 70 zu 30 (Merk-
mal 1.1.1) (vgl. D1 S. 3 Z. 3). Neben dem Gemisch der Verbindungen entspre-
chend Ic und Id kann die Zusammensetzung gemaf D1 zusatzlich herkdmmliche
Additive enthalten (vgl. D1 S. 5 Zn. 11 u 12). Dazu sind zahlreiche Verbindungen
namentlich aufgefuhrt, beispielsweise unter “Antioxidantien“ (vgl. D1 S. 5 Ziff. 1),
unter “Phosphite und Phosphonite“ (vgl. D1 S. 6 Ziff. 4) oder unter “Peroxid zer-
stérende Verbindungen® (vgl. D1 S. 6 Ziff. 5). U. a. ist als Antioxidans B-(3,5-Di-
tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure-octadecyl-ester namentlich genannt (vgl.
D1 S. 5 Zn. 44 bis 45 unter Ziff. 1.7). Dieser Ester entspricht der Verbindung der
Formel Il mit den Merkmalen 1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.3.1,1.2.3.2.

4.3 Dem Vorbringen der Patentanmelderin, dass der Fachmann keinerlei Anlass
gehabt hatte, [B-(3,5-Di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsdure-octadecyl-ester
als zuséatzliches Antioxidans aus der umfangreichen Liste der Druckschrift D1

auszuwahlen, kann der Senat nicht beitreten.

In der DE 197 03 047 Al ist zum Stand der Technik ausgefuhrt, dass eine Reihe
von Trialkylphenolen, zum Beispiel 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) und
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2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)-phenol (Verbindung Ic) und deren Verwen-
dung zum Stabilisieren von organischem Material bekannt seien, ebenso die sta-
bilisierende Wirkung von sterisch gehinderten Phenolen (vgl. dort S. 2 Zn. 6 bis 8).
Damit lagen die Verbindungen BHT und 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)-
phenol (Verbindung Ic) bereits im Blickfeld des Fachmanns und, da bei der Ubli-
chen Synthese von Verbindung Ic auch 2,4-Dimethyl-6-(1-ethyltetradecyl)-phenol
(Verbindung Id) anfallt (vgl. D1 Beispiele 2a und 2b S. 8/9 i. V. m. dem aufgezeig-
ten Herstellungsverfahren S. 7 Zn. 20 bis 30, woraus ersichtlich ist, dass es ich bei
dem 2,4-Dimethyl-6-(2-ethyltetradecyl)-phenol aus den Beispielen offensichtlich
um 2,4-Dimethyl-6-(1-ethyltetradecyl)-phenol handelt), auch das Gemisch Ic/ Id.
Neben der Verbindung BHT ist auch -(3,5-Di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propion-
saure-octadecyl-ester (Verbindung der Formel Il) eines der gangigsten Antioxi-
dantien. Verbindung Il wurde bereits zum Prioritatstag der Patenanmeldung von
der Patentanmelderin als Ciba ®Irganox 1076 vertrieben und stand dem Fach-
mann zur Verfiigung. Der Fachmann hatte damit ohne weitere Uberlegung Anlass,

insbesondere auch die Verbindung der Formel Il (Merkmale 1.2 bis 1.2.3.2) zu-

sammen mit dem Gemisch Ic/ld (Merkmal 1.1) auf ihre stabilisierende Wirkung in
Kunststoffen zu testen.

Ublicherweise wird er bei den Mischungen von Ic/ld und Il bei gleichem Mengen-
verhaltnis anfangen, also im Verhéltnis 1 zu 1, das im Bereich der Gewichtsver-
haltnisse der Merkmale 1.3 und 1.3 liegt.

4.4 Damit erschlieRen sich dem Fachmann die Merkmale 1 bis 1.3 und 1.3* des
Gegenstandes der Patentanspriiche 1 von Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf
die Druckschrift D1 i. V. m. seinem Fachwissen in naheliegender Weise.

5. Der nebengeordnete Patenanspruch 5 betrifft eine Zusammensetzung enthal-
tend als Komponente A ein gegen thermischen, oxidativen oder aktinischen Abbau
empfindliches organisches Material und als Komponente B das Gemisch gemaf

Anspruch 1. Eine solche Zusammensetzung ist bereits aus der D1 in naheliegen-
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der Weise ersichtlich (vgl. D1 Anspruch 1 i. V. m. den Ausfiihrungen unter 4.2 und
4.3).

Der nebengeordnete Patenanspruch 9 betrifft die Verwendung eines Gemisches
gemal Anspruch 1 zum Stabilisieren eines organischen Materials gegen thermi-
schen, oxidativen oder aktinischen Abbau. Diese Verwendung an sich ist bereits in
D1 beschrieben (vgl. D1 S. 2 Zn. 1 bis 4) und i. V. m. dem Gemisch nach obigen

Ausfuhrungen naheliegend.

Die Unteranspriiche 2 bis 4 bzw. 6 bis 8 betreffen nahere Ausgestaltungen des
Gegenstandes nach Patentanspruch 1 bzw. nach Patentanspruch 5 und lassen

die erfinderische Tatigkeit nicht erkennen.

6. Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Kortbein Lange Wismeth

pro



