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Sachverha].t und Anträge 

Die europaische Patentanmeldung 85 201 801.9 eingereicht 

am 6. Noverrber 1985 mit eirier Prioritt vom 

8. Februar 1985 (DE 3 504 340) war unter der 

Nr. 0 198 130 ver(5ffentlicht worden. Mit Entscheidung vorn 

25. Februar 1991, zur Post gegeben am 10. April 1991 

wurde sie von der Prufungsabteilung 2.1.15.012 des 

Europischen Patentamts zurUckgewiesen. 

Der Entscheidung lagen die in der rnQndlichen Verhandlung 

vorn 25. Februar 1991 eingereichten Unterlagen zugrunde. 

In dern Satz von 8 AnsprOchen lauten die unabhãngigen 

Ansprüche 1 und 8 wie folgt: 

1 1. Verfahren zur Herstellung eines mit Calciurnhydroxid 

als Katalysator kondensierten Phenolharz-Bindemittels, 

wobei nach der Kondensationsreaktion dem w&frigen 

Phenolharz Amrnoniak in einer Menge, dais der pH-Wert im 

Bereich von 7,5 bis 11 eingehalten wird, und danach 

Sulfationeri in 0,8 bis 2,0 der stOchiometrischen Menge, 

bezogen auf die Calciumionen, und weiterer Arnrnoniak, so 

daS der pH-Wert im obigen Bereich bleibt, zugegeben 

werden. 

8. Verwendung des gem&S der Ansprüche 1 bis 7 

hergesteliten Bindemittels zur Herstellung von 

Larninaten." 

Die ZurQckweisung wurde mit inangeinder erfinderischer 

Tatigkeit gegenuber dern Stand der Technik begrundet, 

wobei die Entgegenhaltung US-A-3 624 247 nachfolgend (1), 

als nchstkommender Stand der Technik angesehen wurde. 

14 4I.[) 	 . . . 1. 
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In Ermangelung von Belegen für die Behauptung, es würden 

andersartige Produkte erhalten, sah die Prufungsabteilung 

die glaubhaft gelOste objektive technische Aufgabe in der 

Bereitstellung einer weiteren Verfahrensvariane zur 

Entfernuna der Calciurnionen. Die zur LOsung dieser 

Aufgabe angegebene geringfugige Modifikation der aus (1) 

bekarinten Arbeitsweise sei jedoch mit keiner 

erfinderischen Tatigeit im Sinne des Artikels 56 EPU 

verbunden. 

Auch die Merkmale der Anspruche 2 bis 8 seien, wenn auch 

irnplizit, dern Dokument (1) zu entnehrneñ. 

Inwiefern die explizite Offenbarung der eingesetzten 

Nenge der Sulfationen zur LOsung eines technischen 

Problems beitrage, sei nicht erkennbar, da em 

Durchschnittschernjker bei der Nacharbeitung von (1) 

zwangslufig eine etwa áquivalente oder schwach 

überschQssige Menge an Ammoniumsulfat zur mOglichst 

vol1stndigen Bindung der Calciumionen zusetzen würde. 

Was den geltend gemachten Unterschied der Verfahrens-

produkte bet.reffe, so sei dieser nicht glaubhaft und 

rnUsse daher bei der Beurteilung der erfinderischen 

Tatigkeit unberQcksichtigt bleiben. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefQhrerin 

(Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahlung der 

vorgeschriebenen Gebuhr und unter gleichzeitiger 

Einreichung der Beschwerdebegrundung am 17. Mai 1991 

Beschwerde erhoben. 

Zur Glaubhaftmachung des von ihr geltend gemachten 

Uberraschenden Effekts hat sie Versuche eingereicht, die 

beweisen sollen, daS die Ainrnoniak-Zugabe vor der Zugabe 

des Arnmoniuinsulfats zur Reaktionsmischung die Ausfällung 

von Calciusnsulfat verhindert, wáhrend die Zugabe eines 

1436.D 	 / 
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Gemisches aus Arnrnoniak und Arnrrtoniumsulfat dies nicht 

bewirke. Eir. derartiger Effekt einer an sich gering 

erscheinenden Variation sei für den Fachinann Uberraschend 

gewesen. 

Irn Einklarig mit den Ergebnissen dieser Versuche, wonach 

pH-Werte der mit Hilfe von Calciurnhydroxid hergesteliten 

Phenolharze irn Bereich von 8,1 bis 8,8 liegen und durch 

Zugabe von Arnrnoniak auch kein pE-Bereich unterhaib 8,1 

erzielbar ist, hat die BeschwerdefQhrerin am 

9. April 1994 einen neuen Anspruchssatz eingereicht, in 

dessen Anspruch 1 nunmehr ein pH-Bereich von 8,5 bis 11 

beansprucht wird. 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der 

Prufungsabteilung aufzuheben und das nachgesuchte Patent 

aüf Basis der am 9. April 1994 eingereichten AnsprUche 1 

bis 6 sowie der folgenden Beschreibung zu erteilen: 

Seiten 1, 2 und 4 bis 6 eingereicht am 17. Mai 1991, 

Seite 3, eingereicht am 9. April 1994, bzw. hilfsweise 

eine mQridliche Verhandlung anzuberaumen. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Der Gegenstand des gultigen auf ein Verfahren gerichteten 

Anspruchs 1 beruht auf einer Kornbination der 

ursprUnglichen Verfahrensanspruche 2 und 7, wobei sich 

die waf,rige Form des Phenolharzes aus Anspruch 3 ergibt. 

Der nunmehr beanspruchte pH-Bereich von 8,5 bis 11 ergibt 

sich durch Ersatz des in Anspruch 2 genannten unteren 

GrenzwerteS von 7,5 durch den in Anspruch 7 bzw. aus den 

in Sp. 1, Zeilen 47 bis 50 angegebenen Bereichen; die 

anschlieende Zugabe von Sulfationeri ist Spalte 1, 
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Zeilen 50 bis 54 der ursprunglichen Urer1agen zu 

entnehrnen. Die abhangigen Ansprüche 2 bis 6 entsprechen 

den ursprunglichen Anspruchen 3, 4, 5, 8 und 9. 

Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags ist em 

Verfahren zur Herstellung eines mit Calciumhydroxid als 

Katalysator kondensierten Phenolharz-Bindemittels. 

Hierbei wird dern bei der Kondensationsreaktion erhaltenen 

warigen Phenolharz Ainrnoniak in einer Menge zugesetzt, 

die den pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11 h.1t. Hierzu 

führt die BeschwerdefUhrerjri aus, die mit der Beschwerde-

begrUndung eingereichten Versuche belegten, daI, der pH-

Wert der warigen Phenolharze im Bereich von 8,1 bis 8,8 

läge und durch Zugabe von Arnmoniak nicht in einen pH-

Bereich unterhalb von 8,1 gebracht werden kOnne. 

Eine ErhOhung des bei 8,1 oder daruber liegenden 

pH-Bereichs der wafrigen Phenolharze durch Zugabe von 

Arnmoniak bereitet dem Fachinann jedoch keinerlei 

Schwierigkeiten. Die in den Anspruchen und der dazu 

gehorenden Beschreibung definierte Erfindung erfullt 

somit die Voraussetzungen des Artikels 83 EPU. 

Die Neuheit des Anspruchsgegenstands wurde von der 

Prüfungsabteilung nicht angezweifelt und auch die Kararner 

sieht hierzu keine Veranlassung. 

Die Beschwerdefuhrerin selbst geht in der Patentanmeldung 

davon aus, daS die Kondensatiori der Phenolharze mit 

Calciurnhydroxid als Katalysator bereits bekannt war, 

wobei die Calciumionen durch Zusatz von verdUnnter 

Schwefelsãure, Kohiendioxid, Arnmoniumsulfat, Arnrnonium-

phosphaten oder Ammoniurncarbonaten gef11t und in Form 

wasserunlOslicher Saize aus der wàf,rigen LOsung 

abgetrennt wurden. Eine Fundstelle, aus der sich dieser 

1436.D 	 . . .1... 
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Stand der Technik ergab, wurde nicht arigegeben. Von der 

Prufungsabteilung wurde (1) als Fundsteiie für einen 

derartigen Stand der Technik ins Verfahren eingefQhrt. 

	

5.1 	Die Anrnelderin sah die zu lOseride Aufgabe darin, die 

bisher übliche aufweridige Entfernung der uniôslichen 

Saize und deren problerriatische Entsorgung zu vermeiden, 

ohne dag hierdurch die Bindernitteieigenschaften der 

Phenoiharze verschlechtert werden. 

	

5.2 	Diese Aufgabe soilte dadurch gelost werden, daf, dem mit 

Calciurnhydroxid als Katalysator kondensierten wrigen 

phenoiharz zunchst Ammoniak in einer soichen Menge 

zugegeben wird, dag der pH-Wert im Bereich von 8,5 bis ii 

gehalten wird und danach Suifationen in 0,8 bis 2,0 der 

stOchiornetrischen Menge, bezogen auf die Calciuznionen, 

zugegeberi werden. Durch Zugabe von gegebenenfails 

weiterem Arnrnoniak soil sichergestelit werden, dag der pH-

Wert im obigen Bereich bleibt. 

	

5.3 	Die PrUfungsabteiiung hieit diese anspruchsvoile Aufgabe 

für nicht giaubhaft gelost, da die Anmeiderin selbst 

eingerumt hatte, daf, auch bei ihrem Produkt nach einiger 

Zeit eine Ausfáilung von Calciumsulfat eintrete und 

überdies keine konkreten Vergieichsversuche mit den sich 

aus (1) ergebenen Stand der Technik vorlagen, wobei sie 

speziell auf Beispiel 5 von (1) hinwies. 

Da eine nicht giaubhaft geloste Aufgabe bei der 

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit durch eine 

glaubhaft geiOste Aufgabe zu ersetzen ist, forinulierte 

sie eine weniger anspruchsvolle Aufgabe und befand, daf, 

deren LOsung nicht auf erfinderischer Ttigkeit beruhe. 

14 h.F) 	 . . . 1... 
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5.4 	Mit der Beschwerdebegrundung hat die BeschwerdefUhrerin 

konkrete Vergleichsversuche vorgelegt und geltend 

gemacht, die von ihr formulierte Aufgabe werde durch die 

irn Anspruch 1 angegebenen Merkmale auch gelOst. 

	

6. 	Die Karnmer sieht, wie auch die Beschwerdefuhrerin, die 

Aufgabe darin, ein Verfahren zur VerfQgung zu stellen, 

das ohne Abtrennung des schwerioslichen Calciumsulfats zu 

einem über langere Zeit, d. h. rnindest 5 Stunden, 

stabilen Phenoiharz-Bindernjttel fUhrt (vgl. 5.1). 

	

6.1 	Diese Aufgabe soil mit den unter 5.2 angegebenen Mittein 

gelOst werden. 

	

6.2 	Die Karnrner hat un Hinblick auf die vorgelegten Versuche 

auch keine Zweifel daran, daS die Aufgabe mit den 

angegebenen Mitteln effektiv gelOst wird. 

Dies ergibt sich z. B. aus einern Vergieich der folgenden 

Versuche: Analog dem einzigen Beispiel der Patent-

anrneldung wurde ein Phenolharz durch Kondensation von 

1 Mol Phenol mit 3,6'Mol Formaldehyd unter Verwendung von 

5,5 Gew.- Ca (OH) 2  hergesteilt. Der pH-Wert dieser 

LOsung betrug 8,6 und sie wies einen Gehalt von 8,5 % an 

freiem Formaidehyd auf (vgl. erfindungsgemen Versuch 

I.B. und Vergleichsversuch II auf den Blättern 3 und 4 

der Beschwerdebegrundung) 

Dem so erhaitenen Reaktionsgemisch wurde nach dem 

beanspruchten Verfahren zunchst eine 25 %ige Amrnoniak-

losung bis zurn Erhalt eines pH-Wertes von 9,8 und dann 

35,7 g einer 25 %igen wà1,rigen ArnrnoniurnsulfatlOsung 

zugegeben. Innerhaib 5 Stunden wurde weder Trübung noch 

Ausfallung beobachtet. 

1436.D 	 . . 1... 
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Nach (1) Beispiel 5 wurden 169 g des Pherxolharzes direkt 

mit 13 ml. einer 30 %igen warigen ArnrnoniurnsulfatlOsung 

versetzt, deren pH-Wert vorher durch Zugabe einer 

25 %igen Amoniak1Osung auf pH. 9 eingestellt worden war. 

Hierbei fiel Calciumsulfat bereits wãhrend der Zugabe der 

ArnmoniurnsulfatlOsung aus. 

Diese und die weiteren vorgelegten Versuche veraniasseri 

die Karnrner bei den weiteren Betrachtungen von der 

glaubhaften LOsung der gesteilten Aufgabe auszugehen. 

Die Menge des zuzufugenden Ammoniaks ergibt sich aus dem 

einzuhaltenden pH-Bereich, so daE eine Angabe der 

Nindestmerige impliziert wird. 

	

6.3 	Es bleibt somit zu prOf en, ob die im Anspruch 1 

angegebene LOsung - Zugabe von Ainrnoniak in einer Menge 

durch die der pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11 gehaiten 

wird, vor Zugabe des Arnmoniumsulfats - sich in 

naheliegender Weise aus dem angezogenen Dokument ergibt. 

	

6.4 	Dokument (1) lehrt die Entfernung von Calciumionen aus 

einer wai,rigen PhenolharzlOsurig durch Zugabe einer 

alkalischen LOsung eines Airirnoniumsalzes, das mit 

Calciurnionen schwerlOsliche Saize bildet. Die Bildung und 

Abtrennung dieser schwerlOslichen Saize soil nach der 

Lehre der vorliegenden Patentanmeldurig vermieden werden. 

Allein aufgrund dieser unterschiediichen Aufgabenstellung 

l&t sich aus (1) keinerlei Hinweis darauf entnehrnen, daf 

eine "geringfogige Anderung" in den Verfahrensma1,nahmen 

die durch die Versuche beiegte Wirkung zeitigt. 

Da kein weiterer Stand der Technik im Verfahren genannt 

wurde urid durch (1) das beanspruchte Verfahren nicht 

nahegelegt wurde, sind die Voraussetzungen des 

Artikels 56 EPU erfOlit. 

14 U.[) 	 . . . 1... 
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7. 	Gegenstand der abhangigen Anspruche 2 bis 6 1st eir 

bevorzugtes Verfahren nach Anspruch 1. Seine 

Patentierbarkejt ergibt sich aus der des Gegenstands von 

Anspruch 1. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieclen: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird.zur Erteilung eines Patents auf der 

Grundlage der dem Antrag zugrundeliegenden AnsprQche 1 

bis 6 und der entsprechenden Beschreibung (siehe Punkt V) 

an die PrQfungsabteilung zurückverwiesen. 

Die Gescháftsstellenbearntin: 	 Der Vorsitzende: 

LIZ, 
C. Gérardin 
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