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Sachverhalt und Antrage
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Die am 9. Dezenber 1995 unter gleichzeitiger Zahlung der
vor geschri ebenen Gebuhr ei ngegangene und mt dem am

24. Januar 1996 ei ngegangen Schriftsatz begrindete
Beschwer de der Patentannel derin Huls Aktiengesellschaft
richtet sich gegen die am 18. Cktober 1995 ergangene

Ent schei dung der Pridfungsabteilung, mt der die am

29. Oktober 1990 eingereichte Patentannel dung

Nr. 90 120 664.9 zurickgew esen wurde.

Der angefochtenen Entschei dung | agen die am

10. Marz 1995 ei ngegangenen Anspriche 1 und 2, sowi e die
Anspriche 3 bis 5 in der urspringlich eingereichten
Fassung zugr unde.

Di e einzi gen unabhéngi gen Anspriche 1 und 5 haben
f ol genden Wortl aut:

"1. Verfahren zur Herstellung von thernoplastischen
Copol yestern mt Ml nassen zwi schen 8 000 und 40 000 aus
weni gstens einem D (G- bis Cs-al kyl)ester einer

Di car bons&aure, weni gstens einer D carbonsaure und/ oder
weni gst ens ei nem Di car bonsaur eanhydri d und weni gst ens

ei nem (cycl o) al i phati schen Di ol durch diskontinuierliche
Urest erung, diskontinuierliche Veresterung und durch

di skonti nui erliche oder kontinuierliche Pol ykondensati on
der Ausgangskonponenten in Gegenwart eines Katal ysators
in der Schmel ze unter Ausschl uf3 von Sauerstoff, wobei
entweder die Veresterung in CGegenwart des

Urest er ungspr odukt es oder die Unesterung in Gegenwart
des Veresterungsproduktes oder die Veresterung und die
Urest erung getrennt durchgefidhrt werden und in | etzterem
Fal | das Unesterungsprodukt und das Veresterungsprodukt
vor der Pol ykondensation mteinander vereinigt werden,
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und wobei bei der Pol ykondensation ein Diol(e)

ent hal tendes Destillat anfallt, dadurch gekennzei chnet,
dalR 5 bis 30 Gew. -% der reinen Dol konponente durch das
bei der Pol ykondensation angefal |l ene Di ol (gem sch)
ersetzt und das nicht vorbehandelte, das Di ol (gem sch)
ent hal tende Destillat in die Veresterung zurickgef thrt
wird.

5. Verwendung der nach einem der Anspriche 1 bis 4
er hal t enen Copol yester als Schnel zkl eber und al s

Lackrohstoffe."

I n der angefochtenen Ent schei dung wurde fol gender Stand
der Techni k bertcksichtigt:

D1 US-A-4 281 104;

D2 US-A-4 435 562,

D3 FR-A-2 241 574;

D4 DD A-246 772 und

D5 EP-A-0 028 687.

i) D e Prifungsabteilung stellte zunachst fest, der
Cegenstand der Anspriche 1 bis 4 sei zwar neu, da
weder in D1, noch in D2 oder D3 die Zuruckfidhrung
ei nes nicht behandelten, Dol (e) enthaltenden
Destillates in die Veresterungszone beschri eben
wer de.

i i) Dem beanspruchten Verfahren fehle jedoch die

erfinderische Tatigkeit, da die Mglichkeit der
Ruckf ihrung abgespal t ener Reakti onsprodukte in
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di e Veresterungsstufe ohne vorherige destillative
Auf ar bei tung bereits aus D4 hervorgehe.

i) Was den auf di e Verwendung gerichteten Gegenstand
des Anspruchs 5 betrafe, so sei dieser sowohl
durch D1 al s auch durch D5 neuheitsschadlich
vor weggenonten.

I n der Beschwer debegrindung nmachte di e Beschwerde-
fuhrerin geltend, D4 beschreibe die partielle
Kondensati on des anfall enden Bridenkondensats, wodurch
das d ykol angereichert werde, das entstehende Wasser
und Tetrahydrofuran (THF) aber nicht kondensiert und als
flichtige Anteile entfernt werden. Di e Restkonzen-
trati onen an Methanol, THF und WAsser seien dann nicht
mehr kritisch. Erfindungsgenald werde dengegentber eine
t ot al e Kondensati on durchgefthrt, wobei Uberraschend
festgestellt wirde, dalR die hoheren Konzentrati onen an
THF, Met hanol, Wasser und Zerset zungspr odukten, die bei
der Umesterung storen, bei der Rickfuhrung in die

Ver est erungsphase kei nen negativen Ei nflul3 auf die

Qual itéat der daraus hergestellten Copol yester haben.

Zur Abgrenzung gegenuber den Dokumenten D1 und D5
beantragte sie die Streichung des Anspruchs 5.

Da kein Antrag explizit gestellt wurde, konnen die
Argunent e zugunsten der erfinderischen Tatigkeit des
Verfahrens und die Streichung des Verwendungsanspruchs
nur so verstanden werden, dal di e Beschwerdef Uhrerin die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Erteilung eines Patents auf Basis der Anspriche 1 bis 4
beantragt .

2271.D
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Entscherdungsgrinde
1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Die in den Anspriichen 1 und 2 vorgenomen Ander ungen

wurden fiur zul &ssig erachtet (Art. 123 (2) EPU) und die
Kanmer sieht keine Veranl assung hi ervon abzuwei chen.

3. Di e Neuheit des Cegenstandes der Anspriche 1 bis 4 wrde
nicht bestritten. Auch die Kanmmer geht von der Neuheit
des i m kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1 genannten
Merkmal s in Konbination mt den Ubrigen Verfahrens-
mer kmal en aus.

Durch die Streichung des Verwendungsanspruchs
(bi sheriger Anspruch 5) stellt sich die Frage der
Neuheit nicht mnehr.

4. Cegenstand der strittigen Annmeldung ist ein dreistufiges
Verfahren zur Herstellung von thernoplastischen,
hochnol ekul aren Copol yest er n.

4.1 D1, D2 und D3 beschrei ben ebenfalls nmehrstufige
Verfahren zur Herstellung von Copol yestern, bei denen
entweder die Veresterung in CGegenwart des
Urest er ungsprodukts (D1) oder die Unesterung in
CGegenwart des Veresterungsprodukts (D2), bzw. die
Veresterung und di e Unesterung getrennt durchgef Uhrt
wer den. Von der Rickfuhrung ei nes wahrend der
Pol ykondensati on angefal | enen, Dol e enthaltenden
Destillats in einen fol genden Reaktionsansatz ist in
di eser Ent gegenhal tung nirgendwo di e Rede, so dafl} man
davon ausgehen kann, dal di ese Br udenkondensate
verworfen werden, was sich auf die Wrtschaftlichkeit
des Verfahrens negativ ausw rkt.
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Ausgehend von di esem Stand der Technik wird di e Aufgabe
darin gesehen, ein Resourcen-schonenderes Verfahren zur
Ver f igung zu stell en.

D ese Aufgabe soll dadurch gel 6st werden, dalR 5

bis 30 Gew. % der reinen Dol konponente durch das bei der
Pol ykondensati on angefal | ene Di ol (gem sch) ersetzt und
das nicht vorbehandelte, das D ol (gem sch) enthaltende
Destillat in die Veresterung zuruckgefidhrt wrd.

Auf grund der Ausfuhrungen in der Patentanmel dung sieht
es die Kammer als glaubhaft an, daR die gestellte

Auf gabe mt Hilfe der beanspruchten VerfahrensmalZnahnmen
auch tatsachlich gel 6st w rd.

Es ist nun zu untersuchen, ob sich die beanspruchte
Losung fidr einen Fachmann in nahel i egender Wi se aus dem
Stand der Techni k ergab.

D4 lehrt ein Verfahren zur Herstellung thernopl asti scher
hochnol ekul arer Pol yest er (Pol ybutyl enterepht hal at)
durch Umesterung und Pol ykondensation in Gegenwart eines
Kat al ysators in der Schnelze unter Ausschl ul3 von
Sauerstoff, bei dembis zu 40 Gew. % der reinen

Di ol konmponente i n ei nem Reakti onsansatz durch das bei
der Pol ykondensation in einem friheren Reaktionsansatz

i m Bridenkondensat angefall ene Dol (Rickdiol) ersetzt
wird. Diese Druckschrift lehrt somt bereits ein
Resour cen- schonendes Verfahren, bei demjedoch das
sogenannt e Rickdiol, bevor es zuriuckgefiuhrt wrd, einer
spezi el | en Behandl ung unterworfen wird (vgl. S. 2,

ZZ. 5 - 17 der strittigen Patentannel dung).

In Anspruch 1 lehrt D4, dal die spezielle Behandlung in
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ei ner Abkihl ung des Brudengem sches auf 30 - 40 °C bei
ei nem Druck von 70 - 250 Pa besteht, wodurch eine
partiell e Kondensation erfolgt.

We bereits die Prufungsabteilung in ihrer Entscheidung

ausfihrte (vgl. Entscheidung Bl. 4, Abs. 3), besteht

gemalR D4 (Seite 1, Zeilen 13 bis 16 des 3. Absatzes) bei

der Herstellung von Pol yet hyl ent er epht hal at aus

Ter epht hal sdure und Et hyl engl ykol die Mglichkeit, die

i n der Vorpol ykondensati on abgespal t enen Reakti ons-

produkte (Briden), ohne vorherige destillative

Auf ar bei tung, w eder in die Veresterungsstufe

zur ickzuf ihren. Diese Variante ist jedoch imFalle der

Synt hese von Pol ybut yl ent her epht hal at aus

D net hyl terepht hal at und Butandiol-1,4, d. h. der

Umesterung ni cht anwendbar, da der relativ hohe

Wasseranteil die Uresterung stort und die Wrkung des
Kat al ysat ors durch Hydrol yse herabsetzt (S. 1, ZZ. 16 -
19 des 3. Abs.).

D4 beschreibt somt ein Verfahren, durch das es nbglich
wi rd, Bridden auch dann zu recyclisieren, wenn man sich
des Verfahrens der Unmesterung bedient. Bei der
Veresterung treten derartige Problene von Haus aus nicht
auf, weshalb sich die partielle Kondensati on der Briden
erdbrigt.

Die Kammer ist deshalb, wie bereits die Priufungs-
abteilung, der Auffassung, dal3 die in D4 enthaltenen

| nf ormati onen kl ar auf di e unprobl emati sche Rickf Ghrung
in die Veresterungszone hi nwei sen. Bei der Veresterung,
ei nem Must er bei spiel fur eine jedem Chem ker bekannte
A ei chgew cht sreaktion, war es dem Fachmann ohnehin
klar, dalR er das bei der Veresterung entstehende Wasser
entfernen nmudte, um ei ne ndglichst voll stéandi ge
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Veresterung zu erzielen. Der Wassergehalt des Ruckdiols
war deshal b, anders als bei der Unesterung, in einem
sol chen Verfahren irrel evant.

In i hrer Beschwerdebegrindung (S. 1, Abs. 1) beschrei bt
di e Beschwerdefuhrerin das in D4 beanspruchte Verfahren
zwar zutreffend, sie geht jedoch hierbei nicht, we die
Kanmer und di e Prifungsabteilung, auf die obengenannten
zusatzlich darin enthaltenen Informationen ein, die

ebenfalls integraler Bestandteil der Lehre von D4 sind.

Des weiteren zitiert die Beschwerdefdhrerin in ihrer
Beschwer debegr tndung (SS. 1 und 2) eine Vielzahl von
Literaturstellen, die dem Schriftsatz nicht beigeflgt
wur den, wobei sie kurz auf den ihrer Meinung nach
wesentlichen Teil des Inhalts eingeht. We dem
Schriftsatz zu entnehnmen ist, sollen diese Dokunmente

of fensichtlich bel egen, dal3 bei der Herstellung von
Copol yestern Zer set zungsprodukte in den Bruden

ent stehen, die bei der Ruckfidhrung des Diols zu ernsten
Probl emen f dhren

Zu di esem angebl i chen techni schen Vorurteil hatte die
Praf ungsabtei l ung bereits auf Seite 6 der angefochtenen
Ent schei dung Stel |l ung genonmen. Hierin wurde neben dem
Nachwei s eines Vorurteils noch gefordert, (i) die
Konzentrati on an Zerset zungsprodukten i m annmel dungsgenald
anf al | enden Br idenkondensat anzugeben und (ii) eine

obj ektive Ei nstufung der vagen Bewertungen des

Endpr odukt es hinsichtlich Schnel zpunkt und Far be

si cherzustel |l en.

Zwar wurde (i) die Konzentration der Nebenbestandteile

der Beispiele 1 und 4 nunnehr angegeben, sie hat aber
weder di e Forderung nach einer Objektivierung der vagen

2271.D
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Bewertung (ii) erfullt, noch das geltend gemachte
Vorurteil ausreichend belegt. D e Dokunente, die sie zu
di esem Zweck i n der Beschwerdebegrindung aufgefihrt hat,
wur den ni cht eingereicht, und darauf basierende

Ausf Ghrungen sel bst entsprechen eher pauschal en

| nhal t sangaben, die z. B. imFalle von DD 210 916
(bereits in D4 als Stand der Techni k gewlrdi gt) nicht
den Tatsachen entsprechen, da eine vorherige
Destillation der leichtflichtigen Bestandteile nicht,
wi e von der Beschwerdefdhrerin behauptet, CGegenstand des
dort beanspruchten Verfahrens ist.

Aus di esen G inden sieht die Kanmer keinerle

Ver anl assung, von der auf Seite 6 der angefochtenen
Ent schei dung gegebenen substantiierten Begrindung
abzuwei chen.

5.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht, w e sich aus
Vor st ehendem ergi bt, nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

D e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. Gérardin
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