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Sachverhalt und Antrége
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Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
europdischen Patents Nr. 0 381 966 auf die europdische
Patentanmeldung Nr. 90 101 044.7, die am 19. Januar 1990
eingereicht worden war und die Prioritdt einer friiheren
Patentanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland wvom
24 . Januar 1989 (3901930) beanspruchte, erfolgte am

5. Oktober 1994 (Patentblatt 94/40). Das Patent enthielt
16 Anspriiche, die auch dem gegenwdrtigen Verfahren
zugrundeliegen.

Anspruch 1 lautet:

"l. Verfahren zur Herstellung von Novolaken aus einem
Phenol oder mehreren Phenolen und einer
Oxoverbindung oder mehreren Oxoverbindungen durch
Kondensation der Reaktanten in einem Wasser
enthaltenden Medium, dadurch gekennzeichnet, daR
die Reaktanten in homogener Phase bei Temperaturen
von > 110°C in Gegenwart von nicht wassermischbaren
und/oder nur teilweise wassermischbaren inerten
organischen Lésungsmitteln und von Sduren als
Katalysator unter destillativer Entwésserung

kondensiert werden."

Die Anspriiche 2 bis 9 betreffen bevorzugte Ausfiihrungs-
formen des Verfahrens nach Anspruch 1. Die Anspriiche 10
bis 16 betreffen Verwendungen der nach dem Verfahren der
Anspriiche 1 bis 9 hergestellten Novolake als
Verstédrkerharze flir Gummi und/oder Elastomere, als
Klebrigmacher filir Kautschuk, als Bindemittel fiir
Reibbeldge, hirtbare Formmassen, Beschichtungen und
Lacke oder fiir zerkleinerte anorganische Substrate, bzw.

als Imprédgniermittel fiir flidchige oder r&umliche
Gebilde.
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Gegen dieses Patent wurde am 27. Juni 1995 von der Firma
CECA S.A. Einspruch eingelegt. Er stiitzte sich auf die
Einspruchsgriinde gemdfs Artikel 100 a) EPU (fehlende
Neuheit und mangelnde erfinderische T&dtigkeit) und

verwies auf die Dokumente

Dl: ‘'Phenolic Resins"; Kirk-Othmer, Encyclopedia of
Chemical Technology, 3. Auflage, New York 1982,
Band 17, Seiten 384 bis 416,

D2: US-a-4 113 700,

D3: US-A-3 674 723 und

D4: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, New
York 1969, Band 10, Seiten 56 bis 73.

In der Einspruchsbegriindung wurde auf der Basis von D1
und D2 gegen jeden der Anspriiche 1 bis 9 ein Einwand
unter Artikel 56 EPU erhoben. Daneben wurden, gestitzt
auf D1, D3 und D4 sowie die Artikel 54 (2) und 56 EPU,
gegen die Anspriiche 10 bis 16 mangelnde Neuheit und
erfinderische Tdtigkeit geltend gemacht.

Entgegen dem Vortrag der Einsprechenden zu den geltend
gemachten und substantiierten Einspruchsgriinden sah die
Einspruchsabteilung die Patentierungsvoraussetzungen der
Artikel 52 (1), 54 und 56 EPU gegeniiber den im Einspruch
zitierten Dokumenten als erfiillt an und wies den
Einspruch mit einer am 6. Mdrz 1997 mindlich verkiindeten
und am 30. April 1997 zur Post gegebenen schriftlich

begriindeten Entscheidung zurick.

1) zur erfinderischen Tatigkeit der Verfahrens-
anspriiche wurde in der angefochtenen Entscheidung
ausgefiihrt, aus dem n#chstliegenden Stand dexr
Technik D1 gehe nicht hervor, daf (i) die
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Reaktanten bei Temperaturen von mindestens 110 °C
kondensiert wirden und (ii) das Verfahren unbedingt
einstufig sein miisse.

Gegeniiber dieser Literaturstelle habe die Aufgabe
darin bestanden, ein weiteres Verfahren zur
Herstellung von Novolaken zu finden, dessen
Produkte klar sein und héhere Erweichungspunkte
aufweisen sollten.

In D1 werde zwar auf D2 verwiesen, dessen
Gesamtoffenbarung weiche aber von D1 ab. Zudem
stelle D2 nur ein Beispiel des Verfahrens von D1
dar.

Wahrend D1 hinsichtlich der Reaktionstemperatur und
der Anzahl der Verfahrensstufen keinerlei Angaben
mache, werde in D2 ein dreistufiges Verfahren
beschrieben, in dessen erster Stufe die
Reaktionstemperatur bei 102 bis 108 °C liege.

Auch in der weiteren zitierten Druckschrift D3
werde ein mehrstufiges, zudem l6sungsmittelfreies
Verfahren beschrieben, in dem zwischen den
Reaktionsstufen die Reaktionsmischung neutralisiert
werde.

Aus diesen Griinden fiihre keine Kombination dieser

Druckschriften zum beanspruchten Verfahren.

Zur Frage der Patentierbarkeit der Verwendungs-
anspriiche folgte die Einspruchsabteilung dem
Hinweis der damaligen Patentinhaberin in einer am
7. November 1996 zur Akte gelangten Eingabe auf
ihre Nacharbeitung des Beispiels 2 von D2,
derzufolge der Erweichungspunkt des Produktes von
Beispiel 2 des Streitpatents deutlich hdher als der



-4 - T 0714/97

entsprechende Wert in diesem nachgearbeiteten
Beispiel war. Es liege daher auf der Hand, daf® die
neuen Merkmale des Verfahrens zu neuen Produkten
fiihrten. Bei neuen Produkten kénnten keine Bedenken
gegeniiber der Neuheit und erfinderischen Tdtigkeit
von deren Verwendungen bestehen.

III. Am 28. Juni 1997 erhob die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende) gegen diese Entscheidung Beschwerde und
widersprach in ihrer am 11. August 1997 eingegangenen
Beschwerdebegriindung der angefochtenen Entscheidung
unter Vorlage von drei weiteren Entgegenhaltungen

D5 US-A-4 097 463,

D6: FR-A-2 285 407 und

D7: FR-A-0 350 180.

i) Namentlich Beispiel 1 von D5 gebe alle Merkmale des
beanspruchten Verfahrens wieder, daher verfiige der
Fachmann mit D1 und D5 iiber alle Elemente, um das
Verfahren der Anspriiche 1 bis 9 durchzufihren.
Gleiches gelte auch hinsichtlich D1 und D6.

ii) 2Zu den Verwendungsanspriichen verwies die
Beschwerdefiihrerin insbesondere auf die erhd&hte
Erweichungstemperatur der Novolake in den
Beispielen von D5. Die bekannten Produkte wiirden
sich daher nicht von den Verfahrensprodukten gemifs
Streitpatent unterscheiden. Auch in D6 und D7
wiirden klare, durchsichtige oder durchscheinende

Novolake beschrieben.
Iv. Mit Wirkung vom 18. Mdrz 1998 ging das Streitpatent

gemidfs Umschreibungsbewilligung vom 15. Januar 1998,
Annahmeerklirung vom 1. bzw. 8. Februar 1998 und einem

1726.D W
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am 11. Februar 1998 eingegangenen Umschreibungsantrag
mit Datum vom 2. Februar 1998 sowie gemdR Ubertragungs-
erklidrung vom 17. Mdrz 1998 von der ehemaligen
Patentinhaberin Hoechst AG auf zwei der Erfinder iber,

die dadurch Inhaber und Beschwerdegegner wurden.

Sie haben dem Vorbringen der Beschwerdefiihrerin in ihrer
bereits am 2. Mirz 1998 eingegangenen Beschwerde-
erwiderung entgegnet, in den neu genannten Dokumenten
werde nur auf die nicht bestrittene Bekanntheit der
Herstellung von Harzen aus Phenol, CH,0 und weiteren
Substanzen hingewiesen (D7), wiirden bei niedrigerer
Ausbeute ortho-strukturierte Novolake hergestellt, bei
denen im Gegensatz zu normalen Novolaken die para-
Position zur Phenolgruppe unsubstituiert sei (D5), oder
es wiirden dort keine Harze vom Novolak-Typ hergestellt
(D6). Im Streitpatent wiirden hingegen mono-, di- und
trifunktionelle Phenole sowie in den Beispielen para-
Alkylphenole eingesetzt. Man erhielte neue Novolake mit
hohen Kondensationsgraden, bei denen im Gegensatz zu D5
die para-Positionen durch Methylen- oder Alkylgruppen
besetzt seien (Seite 2, zweite H&élfte und Seite 3,
Absatz 1). Zudem wiirde das Verfahren gemidfs Streitpatent
eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen: Verbesserung
der Raum-Zeit-Ausbeute und Verringerung von Neben- und
schidlichen Abfallprodukten. Als weitere Vorteile wurden
hdhere Kondensationsgrade und hdhere Umsetzungsgrade der
Oxoverbindung als im Stand der Technik, dazu noch die
Herstellung von Mischkondensaten sowie das Fehlen von
Triibungen in den Produkten genannt. Dies wiirde auch
bestdtigt durch

D8: DE-B-2 254 379.
Aus diesem Dokument sei eine Methode bekannt, bei der

die Kondensation in einem durch azeotrope Destillation

bewirkten wasserarmen Medium zur Herstellung von
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Spezialnovolaken, némlich aralkylmodifizierten Novolaken
benutzt wurde. Das Streitpatent zeige nun, daR diese nur
fiir spezielle Fédlle beschriebene Methode allgemein fiir
die Herstellung von Novolaken anwendbar sei (Seite 1,
letzer Absatz bis Seite 2, Absatz 2), d. h. die
Herstellung bekannter wie auch neuer Novolake (Eingabe
vom 30. August 1998, eingegangen am 4. September 1998,
Punkt 1).

Gleichzeitig wurde hilfsweise eine miindliche Verhandlung

beantragt.

In der Erwiderung darauf wurde von der Beschwerde-
fiihrerin auf der Grundlage von D8 ein Neuheitseinwand

nun auch gegen die Verfahrensanspriiche erhoben.

Am 27. Juni 2000 wurde eine miindliche Verhandlung
durchgefiihrt.

i) Eingangs wurden die Parteien darauf aufmerksam
gemacht, daf eine Entscheidung nur lber einen
Antrag als Ganzes, d. h. mit allen seinen
Anspriichen insgesamt, getroffen werden kann. Daher
sollten sich vorgetragene Argumente im wesentlichen
auf die obligatorischen Merkmale der unabhéngigen
Anspriiche beziehen. Die Kammer wies auch wédhrend
der sich anschlieRenden Diskussion wiederholt auf
Artikel 84 EPU hin, demzufolge die Anspriiche den
Gegenstand angeben miissen, £lir den Schutz begehrt
wird, sowie auf den vorliegenden Wortlaut der
Anspriiche, der iliber den Inhalt der Beispiele
deutlich hinausging, so daR diese mdglicherweise
nicht den ganzen Umfang der Anspriiche stiitzen
kénnten. Die Parteien trugen grofenteils ihre
bereits in den Schriftsitzen dargelegten Argumente

vor.
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Die Beschwerdefiihrerin erkannte an, daf mit dem im
Streitpatent beschriebenen Verfahren spezielle
neuartige Produkte hergestellt werden kénnten. So
besitze beispielsweise die Cokondensation durchaus
Originalitédt, jedoch sei das beanspruchte Verfahren
in seiner demgegeniiber verallgemeinerten Fassung
der Anspriiche hinsichtlich jeder der Druckschriften
D5, D6 und D8 nicht erfinderisch, denn in den
bekannten Verfahren seien unter vergleichbaren
Bedingungen die gleichen Ausgangsverbindungen
ebenfalls zu Novolaken umgesetzt worden. D5 und D8
kdmen beide dem Streitgegenstand am nidchsten. Die
nach dem beanspruchten Verfahren produzierten
Novolake seien im Streitpatent im ibrigen nicht
ndher spezifiziert worden. Dies gelte z. B. auch
flir das angewandte Verfahren zur Feststellung des
Erweichungspunktes. Daher sei die pauschale
Feststellung der Neuheit der Produkte in der
angefochtenen Entscheidung fehlerhaft, auf deren
Grundlage die Patentfidhigkeit der Verwendungs-
anspriiche anerkannt worden sei. Alle beanspruchten
Verwendungen entsprédchen ausweislich der zitierten
Literatur, insbesondere D1 bis D4, den géngigen

Anwendungen von Novolaken.

Die Beschwerdegegner begriindeten ihren Standpunkt
zur Patentfdhigkeit der Verfahrensanspriiche
hauptsédchlich mit in Beispielen des Streitpatents
erzielten Vorteilen, insbesondere bei der
Cokondensation mit mehreren Phenolen. Die darin
spezifizierten Produkte bes&dfRen besonders
vorteilhafte Eigenschaften, u. a. Homogenitdt und
hohe Erweichungspunkte, die sowohl den Transport
wie auch die Lagerung erleichterten. Sie seien auf
Grund ihrer besonderen Struktur mit hohem ortho-
Anteil auch besonders geeignet filir die ebenfalls
beanspruchten Verwendungen. Solche Produkte wdren

nach den bekannten Verfahren nicht so einfach
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herstellbar gewesen. Auflerdem h&tten die bekannten
Produkte wegen der unterschiedlichen Herstellungs-
verfahren selbst bei gleicher Bruttozusammensetzung
eine andere Feinstruktur besessen. Daher sei die
Feststellung der Neuheit der Produkte durch die

Einspruchsabteilung richtig gewesen.

ZugegebenermaRen sei die Herstellungsmethode als
solche aus dem nichstliegenden Stand der Technik D8
bekannt gewesen. Das beanspruchte Verfahren
unterscheide sich aber davon durch die spezielle
Auswahl der Rohstoffe. So erlaube das Verfahren
erstmals Produkte mit besonderen Eigenschafts-
bildern zielgerichtet zu "zlichten", wie etwa
Beispiel 1 zeige. So lieRen sich verschiedene
Phenole mit unterschiedlicher Reaktivitédt in einem
einstufigen Verfahren miteinander zu homogenen
Novolaken umsetzen und dabei hohe Raum-Zeit-
Ausbeuten bei niedrigen Verlusten an Ausgangs-
verbindungen im Abwasser erzielen, was durch die
Beispiele 3 bis 5 belegt werde. Dies sei aber mit
den bekannten Methoden nicht erreichbar gewesen,
vielmehr habe man dort das weniger reaktive
Alkylphenol in einer Vorreaktion modifizieren
missen, um damit dann klare Cokondensate herstellen
zu kénnen. AuRerdem wirden durch wéRrige Sduren

hervorgerufene Korrosionsprobleme vermieden.

In D6 werde durch den hohen Phenoliiberschuf kein
Novolak, d. h. kein Polymer, hergestellt, sondern
- wie auch das Molekulargewicht von 200 in
Beispiel 1 belege - eine genau definierte
Verbindung vom Diphenylolmethan-Typ, Bisphenol-F.
zudem miisse hinterher der groRe Phenoliiberschuf’
abdestilliert werden. Die Raum-Zeit-Ausbeute sei

also niedrig.
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In D8 sollten durch die Anlagerung von Styrol an
das eingesetzte Phenol eine Verbilligung des
Verfahrens und der Produkte, die Herabsetzung der
Reaktivitidt des Phenols durch eine Reglerwirkung
des Aromaten und hierdurch eine hoéhere
Einheitlichkeit der Produkte erreicht werden. Das
Dokument habe also auf eine andere Aufgabe gezielt.

Der im Verfahren von D5 eingesetzte Katalysator,
der u. a. eine Verbindung eines zweiwertigen
Metalls umfasse, unterscheide sich von der

erfindungsgemif eingesetzten starken Saure.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Streitpatents.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurilickweisung der
Beschwerde.

Entscheidungsgriinde

1726.D

Die Beschwerde ist zulédssig.

Verfahrensfragen

Da beide Parteien ausreichend Gelegenheit hatten, die in
der Beschwerdebegriindung bzw. in der Beschwerde-
erwiderung genannten Dokumente D5 bis D8 in Betracht zu
ziehen, diese Gelegenheit in ihren schriftlichen
Eingaben auch wahrgenommen haben und zudem keine
Einwdnde unter Artikel 114 (2) EPU gegen die
Beriicksichtigung dieser Dokumente durch die Kammer
erhoben haben, sind diese Druckschriften von der Kammer

in die Entscheidungsfindung einbezogen worden.
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Gemif den Entscheidungen bzw. der Stellungnahme der
GroRen Beschwerdekammer G 9/91, G 10/91 (ABl. EPA 1993,
408 und 420) und G 7/95 (ABl. EPA 1996, 626) konnte der
im Schreiben vom 29. Juli 1998 (eingegangen am

6. August 1998) durch die Beschwerdefiihrerin erstmals
substantiiert erhobene Neuheitseinwand gegen die
Verfahrensanspriiche in diesem Beschwerdeverfahren nicht
in Betracht gezogen werden.

Stand der Technik

D1 gibt allgemeine Verfahrensparameter verschiedener
Herstellungsverfahren von Phenolharzen mit basischen
oder sauren Katalysatoren bzw. mit bestimmten
Metallsalzen an und beschreibt in allgemeiner Form die
Eigenschaften so hergestellter Harze. Auf Seite 398 wird
unter dem Titel High Ortho Novolaks auf D2 verwiesen.
Auch verschiedene Verwendungen von Phenolharzen werden
aufgezihlt, beispielsweise von Novolaken fir
Reibmaterialien, Formmassen sowie Beschichtungen und
Klebstoffe (Seiten 408 bis 410).

D2 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Novolaken
mit hohem ortho-Gehalt in Gegenwart einer wé&frigen Phase
und eines sich aus zwei Komponenten zusammensetzenden
Katalysators (Spalte 2, Zeilen 3 bis 24). Die erste
Komponente (A) liegt in Form von Oxiden, Hydroxiden,
Formiaten, Lactaten, Acetaten und/oder Benzoaten eines
zweiwertigen elektropositiven Metalls, die zweite als
(B) Sulfonat oder Fluoroborat eines zweiwertigen
elektropositiven Metalls oder dazu alternativ als (C)
Sulfonsdure und/oder Fluoroborsdure vor. Gemdf

Anspruch 1 werden das Phenol und widRriges Formaldehyd
zundchst unter RiickfluR in Gegenwart von Wasser ("under
aqueous reflux") miteinander umgesetzt, 4. h. ohne
Entfernung von Wasser. In den Beispielen wird daran

anschlieRend Xylol zugesetzt und azeotrop entwédssert.
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Die Produkte zeigen als Bindemittel stark erhoéhte
Hirtungsgeschwindigkeiten ("hardening rates", Spalte 1,
Zeilen 65 bis 68).

D3 beschreibt die Verwendung von Phenolharzen,
insbesondere die eines thermoplastischen nicht-hitze-
reaktiven para-tertidr-Butylphenol-Novolaks, als
Klebrigmacher fiir Kautschuk ("rubber tackifier";

Spalte 1, Zeilen 2 bis 6 und 22 bis 42). Die Herstellung
ist zweistufig und erfolgt unter saurer Katalyse in
Abwesenheit von L&sungsmittel und Wasser (Spalte 2,
Zeilen 14 bis 58). Zundchst wird z. B. das in der
Vorlage geschmolzene para-tertidr-Butylphenol mit einem
Aldehyd umgesetzt, der eine C,- bis C,-Kohlenwasserstoff-
gruppe enthdlt, daran anschliefend das Zwischenprodukt
mit Formaldehyd. Die Reaktion erfolgt in Gegenwart einer
Kombination zweier S&urekatalysatoren (para-Toluol-
sulfonsdure und Oxals&dure), wobei das entstehende Wasser
abdestilliert wird. Die Sulfons&ure wird zwischen den
Reaktionsstufen mit wafrigem Alkali neutralisiert
(Spalte 3, Zeilen 8 bis 25; Beispiele).

D4 beschreibt die verschiedenen Verwendungsmdglichkeiten
von Phenolharzen. Es wird verschiedentlich auf den
Einsatz von basenkatalysiertem Harz (Resol) und/oder von
Novolaken hingewiesen. Novolake werden beispielsweise
erwdhnt in der Rezeptur auf Seite 57 und auf Seite 65,
Zeile 22, bzw. sdurekatalysiertes Harz auf Seite 59,
Zeile 5 des vorletzten Absatzes.

Ahnlich wie D2 beschreibt D5 die Kondensation von
Phenolen und Formaldehyd zu Novolaken mit
vorherrschenden Anteilen an ortho/ortho-Methylenbriicken
(Spalte 1, Zeilen 63/64) in Gegenwart eines in der
Reaktionsmischung zumindest teilweise l&slichen
Katalysatorsystems aus (A) einem Oxid, Hydroxid, dem

Salz einer organischen S&dure, Sulfonat und/oder
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Halogenid eines zweiwertigen elektropositiven Metalls
und (B) einer Halogen-, Fluorobor- oder Sulfonséure
und/oder deren Salzen mit zweiwertigen Metallen bei pH-
Werten von 4 bis 7 unter *"wasserfreien" Bedingungen,

d. h. mit 0 bis 5 Gew.-% Wasser. Die wasserfreien
Bedingungen umfassen die azeotrope Abdestillation des
Reaktionswassers bei 115 bis 145 °C. Die Reaktions-
partner werden in einem Molverhdltnis des Phenols zum
Aldehyd von 1,2:1 bis 2,0:1 eingesetzt (Anspruch 1;
Spalte 4, Zeilen 59 bis 67). Nach Spalte 7, Zeilen 1/2,
wird eine hervorragende Steuerung des Molekulargewichts
der Harze erreicht.

In Spalte 7, Zeilen 11 bis 22 werden ausdriicklich die
Vorteile wasserfreier Systeme beziiglich des Verfahrens
genannt: (i) reduzierte Zeitcyclen, 4. h. hohe Raum-
Zzeit-Ausbeute, und (ii) erhdhte Sicherheit im Hinblick
auf die Exothermie.

D6 beschreibt die Herstellung von sehr homogenen
Novolaken durch die kontinuierliche oder diskontinuier-
liche Kondensation von Phenolen und Formaldehyd in einem
Molverhidltnis von 2:1 bis 30:1 in Gegenwart von
Katalysator bei Temperaturen oberhalb des Siedepunktes
des Wassers und unterhalb des Siedepunktes des Phenols,
insbesondere 110 bis 200 °C, und unter kontinuierlicher
destillativer Entfernung des Reaktionswassers

(Anspriiche 1, 3, 7 und 8; Seite 4, Zeilen 1 bis 10 und
15).

Als Ausgangsphenole werden, neben dem bevorzugten Phenol
selbst, eine Reihe ein- oder mehrwertiger, ein- oder
mehrkerniger, gegebenenfalls substituierter Phenole
genannt, darunter Diphenylolmethan (Bisphenol-F;

Seite 1, Zeilen 20 bis 26).
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Als Katalysatoren werden zundchst S&duren,
Ionenaustauscher, Lewis-S&uren und deren Mischungen,
aber auch basische Katalysatoren und Verbindungen
zweiwertiger Metalle genannt (Seite 1, Zeile 30 bis
Seite 3, Zeile 16). Je nach beabsichtigter Verwendung
werden die Katalysatoren ausgewdhlt. Fiir die Herstellung
von Formmassen sind basische geeignet, fiir die von
Beschichtungsmaterial z. B. Katalysatoren auf der Basis
von Phosphorsdure (Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5,

Zeile 5).

Entweder dient das Phenol selbst als Ldsungsmittel oder
ein weiteres L&ésungsmittel wird zugesetzt, das als
Schleppmittel fiir die Abdestillation des Wassers dienen
kann (Seite 3, Zeilen 27 bis 32).

Durch das Verfahren werden Korrosionsprobleme und
Reinigungsprobleme zur Entfernung der Katalysatoren aus
den Produkten praktisch vermieden (Seite 4, Zeilen 24
bis 30).

In Beispiel 2 sind 10 mol Phenol mit einer wéRrigen
Formaldehydldsung (1 mol CH,0) in Gegenwart von Toluol
als inertem L&sungsmittel, welches bekanntlich mit
Wasser ein Azeotrop bildet, und von konzentrierter
Phosphorsédure als Katalysator bei einer inneren
Temperatur von 140 °C umgesetzt worden. Das Wasser der
Formaldehydlésung und das wihrend der Reaktion
entstandene Wasser wurden mittels Wasserabscheider
kontinuierlich destillativ entfernt. Das iiberschiissige
Phenol und das Toluol wurden nach Reaktionsende
abdestilliert. Das Produkt ist als nahezu farbloses
Novolakharz mit einem mittleren Molekulargewicht von 200
bezeichnet worden.

In den Beispielen 3 und 4 sind andere Sduren als
Katalysatoren fiir weitere Phenol-Formaldehyd-

Kondensationen eingesetzt worden: para-Toluolsulfonséure
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bzw. Trichloressigsidure anstelle der Phosphorsdure. Das
Wasser wurde jeweils durch azeotrope Destillation mit
Toluol entfernt.

D7 beschreibt die Kondensation von Phenol-Alkoholen
(Methylolphenol, z.B. Salicylalkohol, para-Oxybenzyl-
alkohol und Methylolcresol) durch Erhitzen unter
reduziertem Druck zu Harzprodukten (Seite 1, linke
Spalte, Absatz 1; Beispiel).

In D8 wird Phenol in Gegenwart saurer Katalysatoren
gleichzeitig mit Aldehyd und vinylaromatischem
Kohlenwasserstoff oder a-Chlorstyrol in wasserarmem
Medium zur Reaktion gebracht, um eine Verengung der
Molekulargewichtsverteilung und einen hohen Umsatzgrad
des Phenols bei Phenol/Aldehyd-Molverh#ltnissen von 2:1
bis 1:1 zu erreichen (Spalte 1, Zeilen 45 bis 68;
Spalte 2, Zeilen 21 bis 27).

Ein- oder mehrwertige, ein- oder mehrkernige Phenole
werden als Phenolkomponente vorgeschlagen, darunter auch
Bisphenol-F (Spalte 2, Zeilen 54 bis 61).

Die Umsetzung kann in der Schmelze, vorzugsweise aber in
Gegenwart von Lo&sungsmittel durchgefiihrt werden, wobei
das entstehende Wasser unter Riickfliihrung des
Losungsmittels in das Reaktionsgemisch laufend entfernt
wird. Bevorzugt sind aromatische Ldsungsmittel,
beispielweise Benzol, Xylol oder Toluol (Spalte 3,
Zeilen 5 bis 17).

Als Katalysatoren wird auf starke Protons&uren, z. B.
konzentrierte Schwefelsiure, oder Lewis-Siuren verwiesen
(Spalte 3, Zeilen 37 bis 44 und die Beispiele 1 und 2).
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Verfahrensanspriiche
Aufgabe und Ldsung

Gegenstand des Streitpatents sind zundchst ein Verfahren
zur Herstellung von Novolaken aus einem Phenol oder
mehreren Phenolen und einer Oxoverbindung oder mehreren
Oxoverbindungen.

Solche Verfahren sind beispielsweise aus D1 (Seiten 391
bis 393 und 398: "Novolak Production" und "High Ortho
Novolaks", D5 (Anspruch 1), D6 (Anspruch 1) und D8
(Anspruch 1) bekannt.

Gemé&ft der Einleitung der Beschreibung bestand die
Aufgabe des Streitpatents darin, Nachteile zu
beseitigen, die in den Verfahren des Standes der Technik
auftraten: (i) mangelnde Verfahrenssicherheit wegen
grofRer Exothermie, also die Gefahr von Energiestau, die
durch Kithlung und dosierte Zugabe der Oxyverbindung
abgefangen werden muf3te und sich in Zeitverlust bzw. in
einer wesentlich verringerten Zeitausbeute &uRerte,
sowie (ii) eine durch das Verbleiben des Wassers, das
mit der Oxyverbindung dosiert wird bzw. sich in der
Reaktion bildet, im Reaktor bedingte reduzierte Raum-
Ausbeute (Seite 2, Zeilen 8 bis 32).

Wie insbesondere D5 (Spalte 7, Zeilen 11 bis 17) zeigt,
ist diese zweifache Aufgabe bereits durch wasserarme
Systeme geldst worden. In Ubereinstimmung mit
gefestigter Rechtsprechung (vgl. RSprBK, 3. Auflage,
1998, Kapitel I.D.4 bis 4.2) muR daher fiir die
Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit des
beanspruchten Verfahrens eine neue technische Aufgabe

formuliert werden, wobei noch erkennbar sein muf, dafR
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die Wirkung in der urspriinglich gestellten Aufgabe
implizit enthalten ist oder im Zusammenhang mit ihr
steht, bzw. durch die urspriingliche Offenbarung gestiitzt
wird.

Die von den Beschwerdegegnern in der miindlichen
Verhandlung vorgeschlagene alternative technische
Aufgabe, Polymere mit speziellen Eigenschaften durch
Auswahl bestimmter Ausgangsverbindungen und Reaktions-
bedingungen zu "ziichten", d. h. insbesondere aus
Phenolen unterschiedlicher Reaktivitdt klare, homogene
Cokondensate oder Novolake mit hohem Erweichungspunkt
und aufgrund hoher ortho-Orientierung hoher Reaktivitédt
herzustellen, kann angesichts der allgemeinen
Formulierung der Reaktanten in Anspruch 1, die beliebige
Phenole und Oxoverbindungen jeweils einzeln oder als
Gemisch in unbestimmten Mengenverhdltnissen als
Ausgangsgemisch umfaft, und der aus D5 bekannten

Reaktionsbedingungen nicht in Betracht gezogen werden.

Argumente zur Stiitzung der erfinderischen Titigkeit
eines Anspruchs kénnen nur iiberzeugen, wenn sie auf
obligatorischen Merkmalen dieses Anspruchs beruhen.
Zzudem sollte erkennbar sein, ob die technische Aufgabe
im gesamten Bereich des Anspruchs geldst worden ist. Dem
Beispiel 2 der Streitpatentschrift, das von Phenol
selbst ausgeht, ist aber beispielsweise die sterische
Stellung der Methylengruppen, also der "ortho-Gehalt"
nicht zu entnehmen.

Wie bereits in Abschnitt V dargelegt, werden gemif
Anspruch 1 auRerdem nicht nur neue, sondern
zugegebenermaen auch bereits bekannte Produkte
hergestellt.

Die Kammer kann folglich als neue, weniger ambitionierte
Aufgabe lediglich die Definition eines alternativen

Verfahrens zur Herstellung von Novolaken erkennen.
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Naheliegen der Erfindung

Es bleibt zu entscheiden, ob sich die gefundene L&sung
aus dem von der Beschwerdefiihrerin herangezogenen Stand
der Technik fiir den Fachmann in naheliegender Weise
ergibt.

Von D5 unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren nur
durch einen anderen Katalysator.

Nun haben die Beschwerdegegner in der miindlichen
Verhandlung wédhrend der Diskussion liber die Beispiele
und Vergleichsversuche im Streitpatent selbst angegeben,
daf® Oxalsdure, die bereits in D3 als eine Komponente
eines Katalysatorsystems und in D6 als Katalysator
vorgeschlagen wurde, im Gegensatz zu konzentrierter
Schwefelsdure wegen zu geringer Reaktivitdt fiir das
beanspruchte Verfahren nicht als Katalysator geeignet
ist. Diese S&ure ist jedoch von Anspruch 1 mitumfafRt.
Der Anspruch schlieft also Ausfiihrungsformen ein, die
offenkundig fir die L&sung der Aufgabe nicht geeignet
sind, also keinen technischen Beitrag zum Stand der
Technik leisten (D3: Spalte 3, Zeile 10; D6: Seite 2,
Zeile 6).

Nach einem seit langem allgemein anerkannten Rechts-
grundsatz sollte der Umfang des durch ein Patent
verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum
Stand der Technik entsprechen und durch diesen begriindet
sein, d. h. alles, was unter einen rechtsgliltigen
Anspruch fdllt, muRR erfinderisch sein. Andernfalls mufl
der Anspruch so gedndert werden, da er nichts
Naheliegendes mehr umfaft, damit das Monopolrecht
gerechtfertigt ist (cf. T 939/92, ABl. EPA 1996, 309,
insbesondere Punkt 2.4.2; T 583/93, ABl. EPA 1996, 496,
insbesondere Punkt 7.5).
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4.2.3 Bereits aus diesem Grund kann Anspruch 1 in seiner
vorliegenden Form gegeniiber D5 nicht als erfinderisch

angesehen werden.

4.3 Die Verwendung starker Siduren bei der Kondensation von
Phenolen mit Oxyverbindungen bei hohen Temperaturen von
mindestens 110 °C unter kontinuierlicher Entfernung wvon
Wasser durch azeotrope Destillation ist aber auch
bereits aus D6 bekannt.

Der Einwand, D6 beschreibe nicht die Herstellung von
Novolaken, sondern die von genau definierten nieder-
molekularen Verbindungen, kann in Anbetracht gleicher
Ausgangsverbindungen (z. B. Diphenylolmethan: D6,
Seite 1, Zeile 25 und Streitpatent, Seite 5, Zeile 37)
nicht {iberzeugen. Auch nach miindlicher Aussage der
Beschwerdegegner entsteht in diesem Fall in D6 ein
Novolak. Der Verweis auf die in den Beispielen 1 und 2
von D6 eingesetzten hohen Molverhdltnisse des Phenols
zum Aldehyd und auf das Molekulargewicht des Produkts
kann ebenfalls nicht iiberzeugen, da einerseits
Anspruch 1 des Streitpatents keine entsprechende
Definitionen enthilt, andererseits in D6 ein Bereich von
mindestens 2:1 fiir die Herstellung sehr homogener
Novolake angegeben ist (Seite 1, Zeilen 12 bis 19;
Seite 4, Zeilen 14/15).

Dies ist in Ubereinstimmung mit Anspruch 1 von D5, wie
auch mit Spalte 2, Zeilen 16 bis 27 von D8.

4.3.1 Auch in D8 sind Novolake bereits unter den im
vorliegenden Anspruch 1 genannten Reaktionsbedingungen
hergestellt worden. Es sei nur auf die Beispiele 1 und 2

hingewiesen.
4.4 Zusitzlich zu der Feststellung unter Punkt 4.2.3 kommt
die Kammer in Anbetracht dieser Fakten ebenso zu dem

SchluR, daR das Vorliegen erfinderischer T&tigkeit nicht
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anerkannt werden kann, weil es nahelag, das Verfahren
von D5 durch Einsatz einer S&ure als Katalysator gemaf
D6 oder D8 zu modifizieren.

Verwendungsanspriiche

Obgleich die vorstehenden Griinde bereits fiir eine
Entscheidung iiber die vorliegenden Antrége der Parteien
ausreichen, méchte die Kammer noch ein paar Bemerkungen

zu den Verwendungsanspriichen des Streitpatents anfliigen.

Als unstreitig hat im Lichte der allgemeinen
Formulierung der Ausgangsmaterialien in Anspruch 1 nach
iberzeugung der Kammer zu gelten, daR dieser Anspruch
die Herstellung neuer und bekannter Produkte tliberdeckt
(siehe Abschnitt V und Punkt 4.1.5). Diese Feststellung
wird sowohl durch die Beschreibung des Streitpatents
(Seite 5, Zeile 49 bis Seite 6, Zeile 3) wie auch durch
die Eingabe der Beschwerdegegner vom 30. August 1998,
Punkt 1, gestiitzt.

Die Kammer kann der Einspruchsabteilung insofern folgen,
als sie die Neuheit der Verwendungsanspriiche anerkannt
hat. Fiir keines der Dokumente D1, D3, D4, D5 ist bei den
dort offenbarten Verwendungen die Identit&t der
eingesetzten Polymeren mit solchen Polymeren schliissig
demonstriert worden, die gemdRf Anspruch 1 des
Streitpatents hergestellt und geméaf einem der

Anspriiche 10 bis 16 eingesetzt worden sind.

Dagegen wiirde sich beim vorliegenden Sachverhalt die
Frage erheben, inwieweit sich die in den Anspriichen 10
bis 16 beanspruchten Verwendungen von denen in den

genannten Dokumenten in erfinderischer Weise abheben.

In D1, D3, D4 und D5 ist bereits vorgeschlagen worden,
Novolake als Klebrigmacher fiir Kautschuk (D3: Spalte 1,
Zeilen 5/6; D4: Seite 65, Zeilen 22 bis 24), als
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Bindemittel (D5: Spalte 1, Zeile 58) speziell fir
Reibbelige (Dl: Seite 408, Absdtze 3/4), fir Formmassen
(D1l: Seite 408, letzer Absatz bis Seite 409, Absatz 2)
und fiir Beschichtungen (Dl: Seite 409, Absatz 3 ff.)

einzusetzen.

Da iiber einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden
kann, eriibrigen sich jedoch weitere Ausfiihrungen zu den
Anspriichen 2 bis 16, sie teilen das Schicksal des
unabhingigen Verfahrensanspruchs 1.

Da Anspruch 1 - wie oben dargelegt - nicht auf
erfinderischer Tdtigkeit beruht (Artikel 56 EPU), kann
das Streitpatent keinen Bestand haben und ist zu
widerrufen (Artikel 111 (1) und 102 (1) EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
Die Geschiftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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