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15 W (pat) 15/11 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 50 913.4

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung am 26. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Katker und Dr. Wismeth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die am 13. Oktober 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte

Patentanmeldung mit der Bezeichnung

,verfahren zur Zugabe von anorganischen Additiven zu fertigen Polymerschmel-

zen*,

die am 25. April 2002 in Form der DE 100 50 913 Al verotffentlicht wurde, ist mit
Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse C 08 J vom 11. Februar 2011, nach wie-
derholt gewéhrter Fristverlangerung, aus den Grinden des Bescheides vom

5. September 2001 zuriickgewiesen worden.

Die dem Beschluss zugrunde liegenden insgesamt 10 urspringlichen Anspriiche

haben folgenden Wortlaut:



1. Verfahren zur Modifizierung von Polymerschmelzen durch feinteilige anorganische Feststoffteilchen (Schmel-
remodifizierungsverfahren), dadurch gekennzeichnet, dass

ein pulverfirmiges Additiv,

welches die anorganischen FesisieMieilchen mil einer maximalen KomgroBe von 1 pm feinverieill in einer Matrix
aus einer organischen Substanz eingebettet enthélt,

waobei die organische Substanz enthilt einen oder mehreren der Stoffe Polvole, Polyglycole, Polvether, Dicarbon-
shuren und deren Derivate, All-Salz, Caprolactam, Paraffine, Phosphorsfureester, Hydroxycarbonsiuresester und
Cellulose,

in das Poelvmer eingearbeitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dzss die anorganischen Feststoffteilchen enthalten TiCl,,
undfoder Bas(y ondfoder £ns, wobei die FeststofTteilchen anch nachbehandelt sein kinnen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch pekennzeichnet, dass die organische Substanz aus Polvethylenglycol
oder AH-5ale oder Caprolactam und bis 2o 0,5 Gew.-% eines Antioxidans besteht.

4. Verfahren nach cinem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Polymer Polyester oder Polyamid
6 oder Polyamid 6.6 verwendet wird,

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Finarbeitung des Additivs in das
Polymer durch einen Extruder oder einen Kneter erfolgl.

fr. Palymer, enthallend anorganische Feststollieilchen, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyvmer hergestellt wird
nach einem Verfahren gemidl einem oder mehrerer der Anspriiche 1 bis 5.

T. Polyester, enthaltend anorganische Feststoffieilchen, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester hergestellt
wirnd nach einem Verfahren gemil einem oder mehrerer der Anspriiche 1 bis 5.

B, Polyesterfaser oder Polvesterfilm, enthaliend anorgamsche FestsiofMeilchen, dadurch gekenneeichnet, dass die
Polyesterfaser oder der Polyesterfilm hergestellt wird aus einem Polyester nach Anspruch 7.

0. Polyamid, enthaltend anorganische Feststoffteilchen, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyamid hergestellt
wird nach einem Verfahren gemil einem oder mehrerer der Ansprilche 1 his 5.

10, Polyamidfaser oder Polyamidfilm, enthaltend anorganische Feststoleilchen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Polyamidfaser oder der Polyamidfilm hergestellt wird aus einem Polyvamid gemih Anspruch 9.

Als  Zurickweisungsgrund ergibt sich aus dem Erstbescheid vom

5. September 2001 mangelnde Neuheit des Anmeldungsgegenstands gegeniber
der EP 0 952 173 Al (1).

Gegen die Zurlckweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 10. Marz 2011

Beschwerde eingelegt.

Nach Ladung zur mundlichen Verhandlung wurde die Anmelderin  mit
Zwischenverfigung vom 24. Marz 2014 auf den patenthindernden Inhalt der
beiden in der Anmeldungsbeschreibung zitierten, vorverdéffentlichten
Druckschriften WO 2000/14153 A1 und WO 2000/14165 Al hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 9. April 2014 hat die Anmelderin eine Beschwerdebegriindung
nachgereicht und eine geanderte Anspruchsfassung mit den Ansprtichen 1 bis 9

folgenden Wortlauts vorgelegt:



,1. Verfahren zur Modifizierung von Polymerschmelzen durch
feinteilige  anorganische  Feststoffteilchen  (Schmelzemodi-
fizierungsverfahren), dadurch  gekennzeichnet, dass ein
pulverférmiges Additiv, welches die anorganischen
Feststoffteilchen mit einer maximalen Korngrosse von 1 pm
feinverteilt in einer Matrix aus einer organischen Substanz
eingebettet enthalt, wobei die organische Substanz einen oder
mehreren  der Stoffe  Polyole, Polyglycole, Polyether,
Dicarbonsauren und deren Derivate, AH-Salz, Caprolactam,
Paraffine, Phosphorsaureester, Hydroxycarbonsaureester und
Cellulose enthalt, durch einen Extruder oder einen Kneter in das
Polymer eingearbeitet wird, wobei die Feststoffteilchen durch
Schmelzen/Auflésen  der  organischen  Matrix in  der
Polymerschmelze freigesetzt und durch die in dem Extruder oder
Kneter vorhandenen Scherkrafte im Polymer dispergiert und

verteilt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das die
anorganischen Feststoffteilchen enthalten TiO,, und/oder BaSO,
und/oder ZnS, wobei die Feststoffteilchen auch nachbehandelt

sein kdnnen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Substanz aus Polyethylenglycol oder AH-Salz
oder Caprolactam und bis zu 0,5 Gew.-% eines Antioxidans
besteht.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass als Polymer Polyester oder Polyamid 6 oder

Polyamid 6.6 verwendet wird.



5. Polymer, enthaltend anorganische Feststoffteilchen, dadurch
gekennzeichnet, dass das Polymer hergestellt wird nach einem

Verfahren gemal3 einem oder mehrerer der Anspriiche 1 bis 4.

6. Polyester, enthaltend anorganische Feststoffteilchen, dadurch
gekennzeichnet, dass der Polyester hergestellt wird nach einem

Verfahren gemafl einem oder mehrerer der Anspriche 1 bis 4.

7. Polyesterfaser oder Polyesterfilm, enthaltend anorganische
Feststoffteilchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyester-
faser oder der Polyesterfilm hergestellt wird aus einem Polyester

nach Anspruch 6.

8. Polyamid, enthaltend anorganische Feststoffteilchen, dadurch
gekennzeichnet, dass das Polyamid hergestellt wird nach einem

Verfahren gemafl einem oder mehrerer der Anspriche 1 bis 4.

9. Polyamidfaser oder Polyamidfilm, enthaltend anorganische
Feststoffteilchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyamid-
faser oder der Polyamidfilm hergestellt wird aus einem Polyamid

gemal’ Anspruch 8.°

Gegenuber der Druckschrift (1) sowie den beiden in der Beschreibung der
Patentanmeldung zitierten WO-Schriften sei der nunmehr beanspruchte

Gegenstand nicht nur neu, sondern auch erfinderisch.

In der mundlichen Verhandlung am 26. Mai 2014 stellt die Anmelderin und

Beschwerdefihrerin den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Priufungsstelle  fur

Klasse C 08 J des Deutschen Patent- und Markenamtes vom



11. Februar 2011 aufzuheben und das Patent mit folgenden

Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1-9, eingegangen am 9. April 2014,
Beschreibung Absatze 0001-0029 gemal’ der Offenlegungsschrift;

hilfsweise das Patent auf Basis der Anspriiche 1-4, eingegangen

am 9. April 2014, im Ubrigen wie zum Hauptantrag zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und
zulassig (PatG § 73). Sie fuhrt nicht zum Erfolg, da die beanspruchten Polymere,
deren ebenfalls beanspruchten Weiterverarbeitungsprodukte sowie das
beanspruchte Verfahren gegeniber der Druckschrift WO 2000/14165 Al

jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

1. Die geltende Anspruchsfassung nach Hauptantrag weist insgesamt sechs
zueinander in Nebenordnung stehende Anspriiche auf. Anspruch 1 ist gerichtet
auf ein Verfahren zur Modifizierung von Polymerschmelzen. Die nach Art eines
product-by-process-Anspruchs abgefassten Erzeugnisspriiche 5, 6 und 8 sind
gerichtet auf ein Polymer (Anspruch 5), auf Polyester (Anspruch 6) sowie auf
Polyamide (Anspruch 8), die jeweils anorganische Feststoffteilchen enthalten und
jeweils nach einem Verfahren gemaf Anspruch 1 oder den Unteranspriichen 2 bis
4 hergestellt sind. Die Erzeugnisanspriche 7 und 9 sind gerichtet auf Fasern oder
Filme als Weiterverarbeitungsprodukte der Polyester und Polyamide gemaf den

Ansprichen 6 und 8.



Die Begriffe ,Polymerschmelze” und ,Polymer® des Verfahrensanspruchs 1
umfassen mangels anderweitiger Angaben Polymere beliebigen
Molekulargewichts und damit insbesondere sowohl fertig auspolymerisierte
Polymermassen als auch Polymere zu verschiedenen Zeitpunkten bzw -phasen

des Polymerisationsprozesses.

2. Die zur Patenterteilung beantragte Anspruchsfassung betrifft gemafld dem
den weitesten Schutzumfang aufweisenden, nach Art eines product-by-process-
Anspruchs abgefassten Erzeugnisanspruch 5 aufgrund seiner Bezugnahme auf
das Verfahren gemafd Anspruch 1 ein

1) Polymer enthaltend anorganische Feststoffteilchen,

hergestellt durch ein

2) Verfahren zur Modifizierung von Polymerschmelzen durch feinteilige

anorganische Feststoffteilchen (Schmelzemodifizierungsverfahren),

wobei

3) ein pulverférmiges Additiv mittels eines Extruders oder eines Kneters in das

Polymer eingearbeitet wird,

4) das pulverférmige Additiv die anorganischen Feststoffteilchen feinverteilt in
einer organischen Substanz als Matrix enthalt, wobei

4.1) die organische Substanz eine Substanz aus der Gruppe Polyole,
Polyglycole, Polyether, Dicarbonsduren und deren Derivate, AH-Salz,
Caprolactam, Paraffine, Phosphorsaureester, Hydroxycarbonséureester und
Cellulose ist,

4.2) die anorganischen Feststoffteilchen eine maximale KorngrofRe von 1 pum

haben,



5) die Feststoffteilchen durch Schmelzen/Auflésen der organischen Matrix in
der Polymerschmelze freigesetzt

und

6) durch die in dem Extruder oder Kneter vorhandenen Scherkrafte im

Polymer dispergiert und verteilt werden.

Dementsprechend sind die Ubrigen zueinander in Nebenordnung stehenden
Anspriche 1 sowie 6 bis 9, abgesehen von den stofflichen Einschrankungen
bezuglich der Polymergattung und der Weiterverarbeitungsprodukte, ebenfalls

jeweils nur durch die Merkmale 2 bis 6 gekennzeichnet.

3. Bezuglich der Offenbarung der geanderten Anspruchsfassung bestehen
keine Bedenken. Die in den Verfahrensanspruch 1 aufgenommenen Merkmale 3,
5 und 6 ergeben sich aus den urspringlichen Unterlagen (vgl. urspr. Anspr. 1
I. V. m. urspr. Anspr. 5 und urspr. Beschr. S. 6 Z. 3 bis 12; urspr. Anspr. 2 bis 4, 6
bis 10).

Die Ausfiihrbarkeit ist ebenfalls anzuerkennen.

4. Ein Polymer, das anorganische Feststoffteilchen in feiner Dispersion enthalt
und nach einem durch die Merkmale 2 bis 6 gekennzeichneten Verfahren
hergestellt ist, unterscheidet sich in stofflicher Hinsicht nicht von Polymeren des

Standes der Technik und ist deshalb bereits mangels Neuheit nicht patentierbar.

Die vorveroffentlichte WO 2000/14165 Al (2) betrifft Praparationsmittel fur die

Weiterverarbeitung in  synthetischen Polymeren, die aus feinteiligen

anorganischen Pigmenten und/oder Fullstoffen bestehen (vgl. (2) S.1 Abs. 1).
Diese Préaparationsmittel stellen damit anorganische Feststoffteilchen zur

Einbringung bzw. zur Weiterverarbeitung in Polymere entsprechend dem



gattungsgemafRen Merkmal 1 der vorliegenden Anmeldung dar. Diese
Feststoffteilchen (Pigment- und/oder Fillstoffteilchen), die vorzugsweise eine
mittlere KorngroRe 0,1 bis 0,8 um aufweisen (vgl. (2) Anspr. 4 — Merkmal 4.2),
sind in ein Tragermaterial einer oder mehrerer organischer Substanzen und damit
in eine Matrix eingebettet. Als organische Substanzen sind die gleichen Stoffe wie
in vorliegender Anmeldung aufgezahlt (vgl. (2) Anspr. 1 — Merkmale 4, 4.1).

Die Lehre, dass das Praparationsmittel als pulverférmiges Additiv in das Polymer
eingearbeitet wird, ist ebenfalls unmittelbar aus (2) zu entnehmen (vgl. a. a. O.
Anspr. 8 und 9i. V. m. Beschr. S. 4 Abs. 3 erster Satz). Da eine Einarbeitung bzw.
Dispergierung in eine Polymermasse mit relativ niedrigen Scherkraften (vgl. (2)
S.4 Abs.3 le Satz) in technisch sinnvoller und zweckgemaRer Weise
Ublicherweise in der Schmelze unter Einsatz eines Extruders oder Kneters erfolgt,
ergeben sich auch die Merkmale 2, 3 und 6 zwanglos und unmittelbar aus der
Druckschrift (2). Die Feststoffteilchen werden bei Anwendung dieser Ublichen
Arbeitsweisen in der Polymerschmelze aus der Tagermatrix freigesetzt und darin

feinverteilt dispergiert (Merkmale 5 und 6).

Nach dieser aus (2) entnehmbaren Lehre erhalt man ein Polymer mit dispergierten
anorganischen Feststoffteilchen, das samtlichen Merkmalen 2 bis 6 genigt und
sich insoweit auch stofflich nicht von dem in vorliegender Anmeldung
beanspruchten Polymer unterscheiden lasst. Ein Polymer mit der sich aus den
Merkmalen 2 bis 6 ergebenden stofflichen Beschaffenheit ist damit nicht mehr neu

gegeniber der Lehre von (2) und deshalb als Stoff nicht patentierbar.

Ein stofflicher Unterschied duirfte sich nach Uberzeugung des Senats auch nicht
dadurch einstellen, dass das in (2) identisch zur vorliegenden Anmeldung
hergestellte Praparationsmittel im Verlauf des Polykondensationsprozesses und
damit in-situ in ein Polymer, speziell in einen Polyester, eingearbeitet wird (vgl. (2)

Weiterverarbeitungsbeispiel auf S.6). Insoweit steht auch die spezielle
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Ausfuhrungsform der Druckschrift (2) dem Gegenstand der geltenden
Anspruche 5 und 6 neuheitschadlich entgegen.

5. Unabhangig von der vorstehenden Neuheitsbewertung beruhen das
beanspruchte Verfahren und die demnach erhaltlichen Verfahrens- und
Weiterverarbeitungsprodukte bzw. Erzeugnisse gemal3 den Ansprichen 1 und 5
bis 9 gegentber der vorveroffentlichten Druckschrift (2) jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Pulverformige Préaparationsmittel und damit pulverférmige Additive der Merkmale
4, 4.1 und 4.2 sind zur Weiterverarbeitung in synthetische Polymere (Merkmal 1)

bereits explizit in (2) beschrieben (vgl (2) Anspr. 1i. V. m. Anspr. 4).

Ausgehend von dem Hinweis in der Beschreibung von (2), wonach diese
pulverférmigen Additive sich mit relativ niedrigen Scherkraften in synthetischen
Polymeren dispergieren lassen, wird der Fachmann, ein mit der Herstellung und
der Weiterverbeitung von Polymermassen befasster und vertrauter
Polymerchemiker, aufgrund seines Wissens und Konnens diese selbstverstandlich
in die Schmelze eines Polymers einarbeiten und dabei nicht umhin kénnen, die bei
solchen Arbeitsgangen Ublichsten Hilfsmittel Extruder oder Kneter einzusetzen
(vgl BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger). Nichts anderes ergibt sich
auch aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 in (2), wonach die matrixgebundenen
pulverformigen Additive (Praparationsmittel) fur die Weiterverarbeitung in
synthetischen Polymeren vorgesehen sind, was selbstverstandlich auch die
Zugabe zu fertigen Polymerisaten einschlief3t. Dabei versteht sich von selbst, dass
die anorganischen Pigment- und/oder Fullstoffteilchen in der Polymerschmelze
freigesetzt und fein verteilt dispergiert werden. Denn gleiche bzw. vergleichbare
Arbeitsweisen fihren regelmafig zu gleichen bzw. vergleichbaren Ergebnissen.
Die Merkmale 2 und 3 sowie 5 und 6 erschliel3en sich dem Fachmann deshalb

aus der Druckschrift (2) zumindest in naheliegender Weise.
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Damit gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun ausgehend von der Lehre
von (2) nicht nur zwangslaufig zu einem Verfahren mit samtlichen Merkmalen 1 bis
6, sondern bei Einsatz handelsublicher Polymermassen auch unmittelbar zu
Polymeren gemal} den Anspriichen 5, 6 und 8, darunter fallen selbstverstandlich
auch die in (2) expressis verbis genannten handelsiblichen Polyester (vgl. (2) S. 6

Z. 3) sowie handelsubliche Polyamide.

Insofern als die Weiterverarbeitung solcher Polymere zu Polymerfasern und
Polymerfilmen, mangels anderweitiger Angaben, mittels Ublicher Arbeitsweisen
erfolgt, beruhen auch die Weiterverarbeitungsprodukte der Anspriche 7 und 9

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Entsprechendes gilt fir ein durch die Merkmale der Unteranspriiche 2 bis 4
ausgestaltetes Verfahren und die demnach erhdaltlichen Verfahrens- und
Weiterverarbeitungsprodukte, wobei es sich — sofern nicht ohnehin unmittelbar

aus (2) entnehmbar — um Ubliche Ausgestaltungen von Polymermassen handelt.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin lasst sich der Fachmann von der Zugabe
eines matrixgebundenen pulverférmigen Additivs zur Schmelze eines fertigen
Polymers auch nicht deshalb abhalten, weil in dem einzigen Ausfihrungsbeispiel
der Druckschrift (2) das pulverformige Additiv bereits im Zuge der Herstellung des
Polymers zugesetzt wird (vgl. (2) S. 6 Abs. 1). Im Ubrigen wird an dieser Stelle
von (2) ausgefuhrt, dass das matrixgebundene pulverférmige Additiv TiO,, das
bereits im Zuge des Polymerisationsprozesses eingearbeitet wird, im Polymer zur
gleichen Partikelverteilung fuhrt wie bei der aufwéndigen Einarbeitung von

handelstiblichem TiO,.

6. Erfolglos bleibt die Beschwerde auch bezuglich des hilfsweise
beanspruchten Anmeldungsgegenstands, in dem sich die Anmelderin allein auf

die Verfahrensanspriiche 1 bis 4 des Hauptantrags beschrénkt. Insofern wird
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vollumfanglich auf die vorstehenden Ausfihrungen zu diesen Ansprichen

verwiesen.

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 vorschriftsmaflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung 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 Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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 Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Egerer Katker Wismeth

pro



