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Sachverhalt und Antréage

II.

III.

1446.0

Die européische Patentanmeldung 85 201 801.9 eingereicht
am 6. Novermber 1985 mit einer Prioritéat vom

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

Nr. 0 198 130 verdffentlicht worden. Mit Entscheidung vom
25. Februar 1991, zur Post gegeben am 10. April 1991
wurde sie von der Prufungsabteilung 2.1.15.012 des

Eurcopédischen Patentamts zuruckgewiesen.

Der Entscheidung lagen die in der mundlichen Verhandlung
vom 25. Februar 1991 eingereichten Unterlagen zugrunde.
In dem Satz wvon 8 Ansprﬁchen lauten die unabhangigen
Anspruche 1 und 8 wie folgt:

"]1. Verfahren zur Herstellung eines mit Calciumhydroxid
als Katalysator kondensierten Phenolharz-Bindemittels,
wobei nach der Kondensationsreaktion dem wafrigen
Phenolharz 2Ammoniak in einer Menge, daff der pH-Wert im
Bereich von 7,5 bis 11 eingehalten wird, und danach
Sulfationen in 0,8 bis 2,0 der stéchiometrischen Menge,
bezogen auf die Calciumionen, und weiterer Ammoniak, so
déﬁ der pE-Wert im obigen Bereich bleibt, zugegeben

werden.

‘8. Verwendung des gem&f der Anspruche 1 bis 7
hergestellten Bindemittels zur Herstellung von

Laminaten."

Die Zuruckweisung wurde mit mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gegeniber dem Stand der Technik begrundet,
wobei die Entgegenhaltung US-A-3 624 247 nachfolgend (1),

als nachstkommender Stand der Technik angesehen wurde.
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In Ermangelung von Belegen fur die Behauptung, es wirden
andersartige Produkte erhalten, sah die Prufungsabteilung
die glaubhaft geldste objektive technische Aufgebe in der
Bereitstellung einer weiteren Verfahrensvariante zur
Entfernung der Calciumionen. Die zur Lésung dieser
Aufgabe angegebene geringfugige Modifikation der aus (1)
bekannten Arbeitsweise sei jedoch mit keiner
erfinderischen Tatigeit im Sinne des Artikels 56 EPU

verbunden.

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

implizit, dem Dokument (1) zu entnehmen.

Inwiefern die explizite Offenbarung der eingesetzten
Menge der Sulfationen zur Lésung eines technischen
Problems beitrage, sei nicht erkennbar, da ein
Durchschni;tschemiker bei der Nacharbeitung von (1)
zwangslaufig eine etwa &guivalente oder schwach
Uberschissige Menge an Ammoniumsulfat zur méglichstc
vollsténdigen Bindung der Calciumionen zusetzen wurde.
Was den geltend gemachten Unterschied der Verfahrens-
produkte betreffe, so sei dieser nicht glaubhaft und
miasse daher bei der Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit unberltcksichtigt bleiben.

Gegen diese Entschéidung hat die Beschwerdefuhrerin
(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
beweisén sollen, daR die Ammoniak-Zugabe vbr der Zugabe
des Ammoniumsulfats zur Reaktionsmischung die Ausfallung

von Calciumsulfat verhindert, wahrend die Zugabe eines
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Gemisches aus Ammoniak und Ammoniumsulfat dies nicht
bewirke. Eir. derartiger Effekt einer an sich gering
erscheinenden Variation sei fur den Fachmann Uberraschend

gewesen.

Im Einklang mit den Ergebnissen dieser Versuche, wonach
pH-Werte der mit Hilfe von Calciumhydroxid hergestellten
Phenolharze im Bereich von 8,1 bis 8,8 liegen und durch
Zugabe von Ammoniak auch kein pH-Bereich unterhalb 8,1
erzielbar ist, hat die Beschwerdefuhrerin am

9. April 1994 einen neuen Anspruchssatz eingereicht, in
dessen Anspruch 1 nunmehr ein pH-Bereich wvon 8,5 bis 11
beansprucht wird.

Die Beschwerdefuihrerin beantragt, die Entscheidung der
Prufungsabteilung aufzuheben und das nachgesuchte Patent
auf Basis der am 9. April 1994 eingereichten Anspriche 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 muindliche Verhandlung anzuberaumen.

Entscheidungsgrinde

1430..D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Der Gegenstand des gultigen auf ein Verfahren gerichteten
Anspruchs 1 beruht auf einer Kombination der
ursprunglichen Verfahrensanspruche 2 und 7, wobei sich
die waRrige Form des Phenolharzes aus Anspruch 3 ergibt.
Der nunmehr beanspruchte pH-Bereich von 8,5 bis 11 ergibt
sich durch Ersatz des im Anspruch 2 genannten unteren
Grenzwertes von 7,5 durch den im Anspruch 7 bzw. aus den
in Sp. 1, Zeilen 47 bis 50 angegebenen Bereichen; die
anschliefende Zugabe von Sulfationen ist Spalte 1,
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Zeilen 50 bis 54 der ursprunglichen Unterlagen zu
entnehmen. Die abhangigen Anspriche 2 bis 6 entsprechen

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

Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags ist ein
Verfahren zur Herstellung eines mit Calciumhydroxid als
Katalysator kondensierten Phenolharz-Bindemittels.
Hierbei wird dem bei der Kondensationsreaktion erhaltenen
waﬁrigen Phenolharz Ammoniak in einer Menge zugesetzt,
die den pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11 halt. Hierzu
fihrt die Beschwerdefuhrerin aus, die mit der Beschwerde-
begrundung eingereichten Versuche belegten, dafl der pK-
Wert der wafrigen Phenolharze im Bereich von 8,1 bis &,8
lage und durch Zugabe von Ammoniak nicht in einen pH-

Bereich unterhalb von 8,1 gebracht werden kénne.

Eine Erhdhung des bei 8,1 oder daruber liegenden
pPH-Bereichs der wafrigen Phenolharze durch Zugabe von
Ammoniak bereitet dem Fachménn jedoch keinerlei
Schwierigkeiten. Die in den Anspruchen und der dazu
gehdérenden Beschreibung definierte Erfindung erfullc

somit die Voraussetzungen des Artikels 83 EPU.

Die Neuheit des Anspruchsgegenstands wurde von der
Prufungsabteilung nicht angezweifelt'und auch die Kammer

sieht hierzu keine Veranlassung.

Die Beschwerdefuhrerin selbst geht in der Patentanmeldung
davon aus, daf die Kondensation der Phenolharze mit
Calciumhydroxid als Katalysator bereits bekannt war,
wobei die Calciumionen durch Zusatz von verdunnter
Schwefelsaure, Kohlendioxid, Ammoniumsulfat, Ammonium-
phosphaten oder Ammoniumcarbonaten geﬁéllt und in Form
wasserunldslicher Salze aus der wafrigen Lésung

abgetrennt wurden. Eine Fundstelle, aus der sich dieser
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Stand der Technik ergab, wurde nicht angegeben. Von der
Prufungsaoteilung wurde (1) als Fundstelle far einen

derartiger Stand der Technik ins Verfahren eingefuhrt.

5.1 Die Anmelderin sah die zu lésende Aufgabe darin, die
bisher Ubliche aufwendige Entfernung der unléslichen
Salze und deren problematische Entsorgung zu vermeiden,
ohne daff hierdurch die Bindemitteleigenschaften der

Phenolharze verschlechtert werden.

5.2 Diese Aufgabe sollte dadurch gelést werden, daR dem mit
Calciumhydroxid als Katalysator kondensierten wafRrigen
‘Phenclharz zunachsf Ammoniak in einer solchen Menge
zugegeben wird, daf dér pH—Wert im Bereich von 8,5 bis 11
gehalten wird und danach Sulfationen in 0,8 bis 2,0 der
stochiometrischen Menge, bezogen auf die Calciumionen,
zugegeben werden. Durch Zugabe von gegebenenfalls
weiterem Ammoniak soll sichergestellt werden, daf der pH-
Wert im origen Bereich bleibt.

5.3 Die Prufungsabteilung hielt diese anspruchsvolle Aufgabe
fur nicht glaubhaft geldst, da die Anmelderin selbst
eingeré&umt: hatte, daR auch‘bei ihrem Produkt nach einiger
Zeit eine Ausfallung von Calciumsulfat eintrete und
uiberdies keine konkreten Vergleichsversuche mit dem sich
aus (1) ergebenden Stand der Technik vorlagen, wobei sie

speziell auf Beispiel 5 von (1) hinwies.

Da eine nicht glaubhaft geldste Aufgabe bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit durch eine
glaubhaft geloste Aufgabe zu ersetzen ist, formulierte
sie eine weniger anspruchsvolle Aufgabe und befand, daR

deren Lo6sung nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.

1436.D0 ‘ Y
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Mit der Beschwerdebegrundung hat die Beschwerdefuhrerin
konkrete Vergleichsversuche vorgelegt und geltend
gemacht, die von ihr formulierte Aufgabe werde durch die

im Anspruch 1 angegebenen Merkmale auch gelodst.

Die Kammer sieht, wie auch die Beschwerdefuhrerin, die
Aufgabe darin, ein Verfahren zur Verfugung zu stellen,
das ohne Abtrennung des schwerléslichen Calciumsulfats zu
einem Uber langere Zeit, d. h. mindest 5 Stunden,

stabilen Phenolharz-Bindemittel fuhrt (vgl. 5.1).

Diese Aufgabe soll mit den unter 5.2 angegebenen Mitteln

geldst werden.

bie Kammer hat im Hinblick auf die vorgelegten Versuche
auch keine Zweifel daran, daff die Aufgabe mit den

ahgegebenen Mitteln effektiv geldst wird.

Dies ergibt sich z. B. aus einem Vergleich der folgenden
Versuche: Analog dem einzigen Beispiel der Patent-
anmeldung wurde ein Phenolharz durch Kondensation von

1 Mol Phenol mit 3,6 Mol Formaldehyd unter Verwendung von
5,5 Gew.~-% Ca (OH), hergestellt. Der pH-Wert dieser
Lésung betrug 8,6 und sie wies einen Gehalt von 8,5 % an
freiem Formaldehyd auf (vgl. erfindungsgeméfen Versuch
I.B. und Vefgleichsversuch II auf den Blattern 3 und 4

der Beschwerdebegrundung) .

Dem so erhaltenen Reaktionsgemisch wurde nach dem
beanspruchten Veffahren zunachst eine 25 %ige Ammoniak-
1l6sung bis zum Erhalt eines pH-Wertes von 9,8 und dann
35,7 g einer 25 %igen waRrigen Ammoniumsulfatlésung
zugegeben. Innerhalb 5 Stunden wurde weder Trubung noch

Ausfallung beobachtet.
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Nach (1) Beispiel 5 wurden 169 g des Phenolharzes direkt
mit 13 ml. einer 30 $igen wafrigen Ammoniumsulfatldsung
versetzt, deren pH-Wert vorher durch Zugabe einer

25 %igen Ammoniaklésung auf pH. 9 eingestellt worden war.
Hierbei fiel Calciumsulfat bereits wahrend der Zugabe der

ammoniumsulfatldésung aus.

Diese und die weiteren vorgelegten Versuche veranlassen
die Kammer bei den weiteren Betrachtungen von der

glaubhaften Lésung der gestellten Aufgabe auszugehen.

Die Menge des zuzufugenden Ammoniaks ergibt sich aus dem
einzuhaltenden pH-Bereich, so daff eine Angabe der

Mindestmenge impliziert wird.

Es bleibt somit zu prufen, ob die im Anspruch 1
angegebene Lbosung - Zugabe von Ammoniak in einer Menge
durch die der pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11 gehalten
wird, vor Zugabe des Ammoniumsulfats - sich in

naheliegender Weise aus dem angezogenen Dokument ergibt.

Dokument (1) lehrt die Entfernung von Calciumionen aus

einer wafRrigen Phenoclharzldésung durch Zugabe einer

~alkalischen Loésung eines Ammoniumsalzes, das mit

Calciumionen schwerlésliche Salze bildet. Die Bildung und
Abtrennung dieser schwerléslichen Salze soll nach der
Lehre der vorliegenden Patentanmeldung vermieden werden.
Allein aufgrund dieser unterschiedlichen Aufgabenstellung
lagt sich aus (1) keinerlei Hinweis darauf entnehmen, daf
eine “"geringfugige Anderung" in den Verfahrensmafnahmen

die durch die Versuche belegte Wirkung zeitigt.

Da kein weiterer Stand der Technik im Verfahren genannt
wurde und durch (1) das beanspruchte Verfahren nicht
nahegelegt wurde, sind die Voraussetzungen des

Artikels 56 EPU erfullt.
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7. Gegenstand der abhé&ngigen Anspruche 2 bis € ist ein
bevorzugtes Verfahren nach Anspruch 1. Seine
Patentierbarkeit ergibt sich aus der des Gegenstands von

Anspruch 1.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird . zur Erteilung eines Patents auf der
Grundlage der dem Antrag zugrundeliegenden Anspruiche 1
bis 6 und der entsprechenden Beschreibung (siehe Punkt V)

an die Prufungsabteilung zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

. 7

,:(/,.,,. .= . ‘
E. Gf%%ég%é?”J C. Geérardin
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