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Sachverhalt und Antrige

I. Die Erteilung des Europdischen Patents Nr. 0 628 575 auf
die europadische Patentanmeldung Nr. 93 109 238.1 der
BASF Aktiengesellschaft, angemeldet am 9. Juni 1993
wurde am 4. September 1996 bekanntgemacht.

IT. Gegen das Patent wurde gestltzt auf die Bestimmungen des
Artikels 100 a) EPU am 24. Mai 1997 von der BP Chemicals
Ltd. Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in

seinem gesamten Umfang zu widerrufen.

III. 1In ihrer am 11. Dezember 1998 mindlich verkiindeten und
am 28. Dezember 1998 schriftlich begriindeten Zwischen-
entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daf
das Patent in der im Einspruchsverfahren ge&nderten

Fassung den Erfordernissen des EPU gentige.

Die einzige Anderung gegeniiber der erteilten Fassung
betraf die Einfligung des im folgenden Zitat des

Anspruchs 1 hervorgehobenen Begriffs "einwertigen":

", Verfahren zur Herstellung hochreaktiver
Polyisobutene mit einem Gehalt an endst&ndigen
Vinylidengruppierungen von {iber 80 Mol-% und einem
mittleren Molekulargewicht von 500 - 5000 Dalton durch
die kationische Polymerisation von Isobuten oder
isobutenhaltigen Kohlenwasserstoffstrdmen in der
flissigen Phase mit Hilfe von Bortrifluorid als
Katalysator und bei Temperaturen von 0°C bis - 60°C,
dadurch gekennzeichnet, daR man in Gegenwart von
geradkettigen oder verzweigten, einwertigen, sekundiren
Alkoholen mit 3 - 20 Kohlenstoffatomen polymerisiert und
dabei ein Bortrifluorid/sek-Alkohol-Molverhiltnis von
0,5 bis 0,9 anwendet.™"
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Die weiteren, unveranderten Anspriche 2 to 4 sind von

Anspruch 1 abhéangig.

Die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung
stellte fest, dafl der beanspruchte Gegenstand neu sei
gegenuber dem nachstliegenden Stand der Technik gem&fR
der Entgegenhaltung

Dl: EP-A-0 145 235,

weil dort Katalysatorkomplexe aus Bortrifluorid (BF,) und
sekunddren Alkoholen weder explizit beschrieben seien,
noch im Sinne einer willkiirlichen Auswahl aus den dort
beschriebenen Alkohol-Komplexen abgeleitet werden
kénnten. Diese Merkmalskombination rechtfertige auch die
Anerkennung einer erfinderischen Tatigkeit gegeniiber dem
zitierten Stand der Technik, insbesondere gegeniiber D1,
weil diesem kein Hinweis entnommen werden kénne, daf
durch die Verwendung eines sekundiren anstelle eines
primdren Alkohols der Polymerisationsumsatz und der
Gehalt an endstédndigen Doppelbindungen im Polyisobutylen

maximiert werden kénnten.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende
(Beschwerdefihrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwerdegeblihr am 25. Februar 1999 Beschwerde
eingelegt und mit Schriftsatz vom 26. April 1999 die

Beschwerdebegrindung nachgereicht.

Darin fithrte die Beschwerdefithrerin aus, daR der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegeniuber
der Entgegenhaltung D1 nicht neu sei, weil durch die
dort beschriebene Verwendbarkeit von Komplexen des
Bortrifluorids mit Alkoholen wie "the propanols and the
butanols" als Katalysatoren flir die Isobuten-
Polymerisation auch Komplexe mit dem sekund&ren Alkohol
Isopropanol offenbart seien. Zumindest sei der

Gegenstand des Anspruchs 1 aber gegeniiber D1 nicht
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erfinderisch, da diese Entgegenhaltung auch bei
Verwendung von BF,-Komplexen mit primdren Alkoholen
vergleichbar hohe Polymerisations-Umsdtze und Anteile an
endstandigen Doppelbindungen im Polyisobuten offenbare.
Eine diesbezligliche Verbesserung durch den Einsatz
sekundarer Alkohole kénnten die im erstinstanzlichen
Verfahren vorgelegten Vergleichsversuche der
Patentinhaberin wegen der Verwendung des dem
"erfindungsgemdRen" Isopropanol strukturell nicht
ausreichend nahestehenden Ethanols als Vergleich nicht
belegen. Selbst eine eventuelle marginale Verbesserung
sei aber nur als ein nicht erfinderischer Bonuseffekt zu

betrachten.

Auch dem Gegenstand des Anspruchs 2 mangle es gegenliber
D1 in Verbindung mit der Offenbarung der Entgegenhaltung

D2: EP-A-0 322 241

an erfinderischer T&tigkeit und ebenso seien die
Gegenstande der Anspriiche 3 und 4 gegeniiber D1 nicht neu
oder nicht erfinderisch.

In ihrem Schriftsatz vom 15. November 1999 verteidigte
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Neuheit des
Gegenstandes von Anspruch 1 gegeniiber der Entgegen-
haltung D1 damit, daf die Verwendung der sekundiren
Alkohole Isopropanol und sek.-Butanol aus der in D1
offenbarten Liste der Propanole und Butanole einer
gezielten Auswahl bediirfe, die der Fachmann nicht

ernsthaft in Betracht gezogen hitte.

Dafl der Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf
erfinderischer T&tigkeit beruhe, erschlieRe sich nach
Meinung der Beschwerdegegnerin u. a. aus der
unerwarteten Erhdhung des Gehalts an. endst&ndigen
Doppelbindungen des hergestellten Polyisobutens, wenn

als Katalysator ein Komplex aus BF,/Isopropanol anstelle
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von BF;/Ethanol (siehe mit Schriftsatz vom 28. Januar
1998 eingereichter Vergleichsversuch) oder BF,/n-Propanol
(siehe mit Schriftsatz vom 4. Juli 2001 eingereichter

Vergleichsversuch) eingesetzt werde.

Mit ihrem letzgenannten Schriftsatz reichte die
Beschwerdegegnerin auch Anspriche 1 bis 4 eines

Hilfsantrags ein.

VII. Beide Parteien beantragten hilfsweise die Durchfiihrung
einer mindlichen Verhandlung. Nachdem die Kammer per
Mitteilung vom 9. Mai 2001 dazu geladen hatte, zog die
Beschwerdefiihrerin ihren diesbezluglichen Antrag mit
Schriftsatz vom 25. Juni 2001 zurlick und erklérte ihre
Absicht an einer solchen Verhandlung nicht teilnehmen zu

wollen.

VIII. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den vollst&ndigen

Widerruf des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der
Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf
Grundlage der am 11. Dezember 1998 eingereichten
Anspriche 1 bis 4 (Hauptantrag) oder der mit Schriftsatz
vom 4. Juli 2001 eingereichten Anspriiche 1 bis 4
(Hilfsantrag) .

Entscheidungsgriinde
1. Die Beschwerde ist zuldssig.
2. Im Hinblick auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens

ertbrigt sich die von der Beschwerdegegnerin hilfsweise

beantragte Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung.

1943.D U/
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Hauptantrag

3.

1943.D

Anderungen

Die Einfligung des die Erfindungsdefinition

einschrénkenden Begriffs "einwertigen" in Anspruch 1 ist
urspringlich offenbart auf Seite 7, Zeilen 18 bis 19 der
Anmeldung (Seite 5, Zeilen 50 bis 51 der Patentschrift).

Diese Anderung geniigt somit den Bedingungen des Artikels
123 (2) und (3) EPU.

Neuheit

Anspruch 1 der Entgegenhaltung D1 betrifft ein Flissig-
phasenverfahren fiir die kationische Polymerisation eines
1-Olefine enthaltenden Ausgangsmaterials in Gegenwart
eines vorgebildeten Katalysator-Komplexes wvon
Bortrifluorid mit einem Alkohol bei einer Temperatur
zwischen -100 und +50°C, wobei die Kontaktzeit der
Polymerisationsreaktion wenigstens 8 Minuten betragt, so
daf® wenigstens 70% der ungesittigten Bindungen im
Polymerprodukt in der Endstellung vorliegen.

Als Alkohol werden insbesondere Methanol, Ethanol, die
Propanole und die Butanole genannt, wobei das
Molverhdltnis Bortrifluorid/Alkohol von 0.5/1 bis 5/1,
besonders bevorzugt 0.5/1 bis 1/1 betragen kann; Ethanol
ist als Alkohol besonders bevorzugt (Seite 2, Zeile 64
bis Seite 3, Zeile 4).

Auf diese Weise kann durch Polymerisation von Isobuten
Polyisobuten mit einem Molekulargewicht zwischen 500 und
5000 hergestellt (Seite 3, Zeilen 24 bis 26).

Gemaf Seite 4, Tabelle 1, Variante (b) ("At constant
polymer grade") wurden bei der Polymerisation einer 38%

Isobuten enthaltenden Monomermischung (bei -5°C und bei



1943.D

o iG] & T 0217/99

Kontaktzeiten von 15 bis 20 Minuten) bei Molverhidlt-
nissen BF,/Ethanol von 0.74/1, 0.74/1 und 0.55/1
Isobutenumséatze von 82, 85 und 71% sowie Konzentrationen
an endstandigen Doppelbindungen im Polyisobuten von 84,
80 und 89% erreicht. Die SSU Viskositlten (98.9°C)
dieser Polymere lagen bei 1000, 900 bzw. 800, woraus
sich im Hinblick auf die Angaben auf Seite 4, Zeilen 14
bis 15, wonach eine SSU Viskositdt wvon 1041 einem
Zahlenmittel des Molekulargewichts von 955 entspricht,

Molekulargewichte zwischen 500 und 1000 errechnen.

D1 offenbart somit ein Verfahren zur Herstellung von
Polyisobutenen mit einem Gehalt an endstandigen
Vinylidengruppierungen von 280 Mol-% und einem mittleren
Molekulargewicht von 500 bis 5000 durch kationische
Polymerisation von isobutenhaltigen Kohlenwasserstoff-
strémen bei 0° bis -60°C mit einem Bortrifluorid/
Ethanol-Verhaltnis von 0.5 bis 0.9.

Zwar beschreibt D1 auch die mégliche Verwendung von
Propanolen und Butanolen anstelle von Ethanol,
exemplifiziert diese aber nicht. Da die unter die
Pluralbegriffe fallenden sekundiren Alkohole Isopropanol
und sek.-Butanol trotz ihrer strukturellen Ahnlichkeit
mit Ethanol andere Eigenschaften als jenes aufweisen,
mufs dasselbe auch fir deren Komplexe mit Bortrifluorid
gelten, die folglich auch unterschiedliche katalytische
Effizienz aufweisen missen. Daher kann in Abwesenheit
eines diese Schluffolgerung widerlegenden experimen-
tellen Befunds nicht zwangsléufig davon ausgegangen
werden, daff derartige Komplexe ohne weiteres an die
Stelle der gemaff D1 verwendeten Bortrifluorid/Ethanol-
Komplexe treten kdnnen. Es ist somit unzuldssig die
Offenbarung von D1 auf Versuchsbedingungen und
Polymerisationsergebnisse zu erstrecken, die denen der
in Tabelle 1 referierten Beispiele entsprechen, wobei

aber anstelle der Bortrifluorid/Ethanol Komplexe im
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selben Molverh&ltnis z. B. Bortrifluorid/Isopropanol

eingesetzt wird.

Die Unzuldssigkeit einer solchen Vorgangsweise wird auch
illustriert durch den der Tabelle 1 zu entnehmenden
Einfluff des Molverh&ltnisses Bortrifluorid/Alkohol auf
den Prozentsatz an endstdndigen Vinylidengruppierungen,
der die patentgemdfe Untergrenze von 80 Mol-% auch
unterschreiten kann: gemdf dem zweiten Beispiel der
Serie (b) der Tabelle 1 erreicht der genannte
Prozentsatz z. B. bei einem Bortrifluorid/Ethanol-
Molverhaltnis von 0,91, das nur unwesentlich aufRerhalb
des patentgemdf geforderten Bereichs von 0.5 bis 0,9
liegt, nur 76 Mol-%.

Folglich offenbart D1 kein Verfahren zur Herstellung von
Polyisobutylenen mit einem Gehalt an endstandigen
Vinylidengruppierungen von {iber 80 Mol-%, bei dem als
Katalysator Komplexe von Bortrifluorid mit einem
sekundaren Alkohol in einem Molverh&ltnis von 0,5 bis

0,9 eingesetzt werden.

Diese Schluffolgerung gilt aus den in Punkt 4.3
ausgefihrten Grliinden auch unter der Annahme, daR die
Pluralnennung "Propanole", die nur die zwei Alternativen
n-Propanol und Isopropanol umfaRt (das nicht isomere und
reaktiv abweichende Cyclopropanol wird der Fachmann
nicht unter diesen Begriff subsummieren), zwanglaufig

als Offenbarung von Isopropanol aufgefaRt wird.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit gegeniiber D1,
der einzigen diesbezliglich im Beschwerdeverfahren

angezogenen Entgegenhaltung, neu.

Da die weiteren Anspriiche 2 bis 4 des Hauptantrags wvon
Anspruch 1 abhangig sind, trifft auf sie dieselbe
Schluffolgerung zu.
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Aufgabe und Lésung

GemalR Seite 4, Zeile 56 bis Seite 5, Zeile 1 des
Streitpatents (Seite 5, Zeilen 23 bis 30 der Anmeldung)
bestand die Aufgabe der Erfindung inter alia in der
Bereitstellung eines Verfahrens zur Polymerisation von
Isobuten bei hohen Umsatzen zu Polyisobuten eines
mittleren Molekulargewichts von 500 bis 5000 und mit
einem hohen Gehalt an endstandigen Doppelbindungen

(= Vinylidengehalt) von mehr als 80 Mol-%.

Gegeniber dem von der Beschwerdeflihrerin angezogenen, in
D1 offenbarten nédchstliegenden Stand der Technik verengt
sich diese Aufgabe objektiv auf die Bereitstellung eines
wie vorstehend definierten Verfahrens zur Herstellung
von Polyisobuten mit gegenliber den Polymeren gemaf D1
erhéhtem Vinylidengehalt.

Diese Aufgabe soll gemdR vorliegenden Anspruch 1 durch
die Verwendung eines Katalysator-Komplexes von
Bortrifluorid mit einem sek.-Alkohol mit 3 bis 20

Kohlenstoffatomen geldst werden.

Den mit Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 4. Juli
2001 vorgelegten Versuchsresultaten kann entnommen
werden, daf diese Aufgabe durch die beanspruchten

MafBnahmen tatsdchlich geldst wird:

Die die Resultate zusammenfassende Tabelle zeigt, daR
bei sehr &hnlichen Molekulargewichten M, von etwas Uber
1000 des erhaltenen Polyisobutens dessen Vinylidengehalt
bei Verwendung eines Bortrifluorid/Isopropanol-Komplexes
signifikant hoéher ist als bei Verwendung eines
Bortrifluorid/n-Propanol-Komplexes, und zwar sowohl bei
einem Isobuten-Umsatz von etwa 97% (exakt 97.3% bzw.
97.8%) als auch bei einem Isobuten-Umsatz von etwa 75%
(exakt: 75.0% bzw. 75.3%). Im ersten Fall erhdht sich

der Vinylidengehalt bei Verwendung von Isopropanol von
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79.3 auf 88.6 mol-% (Spalten 1 und 2 der Tabelle), im
zweiten Fall von 79.3 auf 88.6 mol-% (Spalten 3 und 4
der Tabelle).

Im Lichte dieser Resultate erlibrigt sich eine Bewertung
der - wegen der Verwendung von Ethanol anstelle von
n-Propanol als Vergleichs-Alkohol - fur die Beurteilung
des Wechsels von einem primiren zu einem sekundiren
Alkohol weniger aussagekriftigen Vergleichsversuche der
Patentinhaberin gema&f Schriftsatz vom 28. Januar 1998.

Naheliegen

Das Verfahren gemdf Anspruch 1 ist durch die Offenbarung
von D1 nicht nahegelegt, da dieser kein Hinweis zu
entnehmen ist, daf durch die Verwendung von Katalysator-
Komplexen von Bortrifluorid mit sek.-Alkoholen der

Vinylidengehalt des Polyisobutens erhdht werden kann.

Zwar hat sich auch D1 die generelle Aufgabe der
Herstellung von Polyisobuten mit einem hohem
Vinylidengehalt gestellt, weil dies filir die
Weiterreaktion mit z. B. Maleinsdureanhydrid einen
Vorteil darstellt (Seite 2, Zeilen 14 bis 23), so daR
insoferne Aufgabengleichheit mit dem Streitpatent
besteht (siehe Punkt 5.1 supra; Streitpatent Seite 2,
Zeilen 7 bis 24), D1 kann dem Fachmann aber keine
Anregung zur erfindungsgemdf L&ésung der in obigem Punkt
5.2 definierten objektiven Aufgabe geben, da sie in
allen Beispielen Komplexe von Bortrifluorid mit dem
primdren Alkohol Ethanol verwendet und keinerlei Hinweis
auf einen méglichen EinfluR der Position der
alkoholischen OH-Gruppe (primidr oder sekundir) auf den
Vinylidengehalt enthdlt.

Das Argument der Beschwerdeflihrerin (Seite 4, 2. Absatz
der Beschwerdebegrindung), es handle sich bei der

Erhdhung des Vinylidengehalts um einen "Bonuseffekt",
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der wegen seiner Geringfigigkeit ("marginal
improvement") die an sich naheliegende Alternative der
Verwendung eines Bortrifluorid-Komplexes mit einem sek-
Alkohol, wie Isopropanol, nicht erfinderisch machen
kénne, kann nicht dberzeugen. Einerseits ist ndmlich die
erfindungsgemaf? erreichte Erhéhung des Vinylidengehalts
durchaus deutlich (siehe Punkt 5.4 supra) und kann
anderseits auch nicht als zwangldufiges (Neben)resultat
einer an sich naheliegenden Mafnahme bezeichnet werden,
weil der Fachmann, wie vorstehend ausgefihrt, in der
Offenbarung von D1 keinen wie immer gearteten Anreiz fir
die Verwendung von Bortrifluorid-Komplexen mit

sekundadren Alkcholen finden kann.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit gegeniuiber D1

auf erfinderischer Tatigkeit.

Da ein Naheliegen des Gegenstandes von Anspruch 1 im
Beschwerdeverfahren einzig auf Basis der Entgegenhaltung
D1 behauptet wurde, erlbrigt sich ein Eingehen auf die
weiteren vor der ersten Instanz genannten Dokumente, die
dem Streitpatent auch nach Ansicht der Kammer ferner
liegen. Insbesondere kann auch die von der
Beschwerdefihrerin gegen den Gegenstand des Anspruchs 2
angefiihrte Entgegenhaltung D2 keinen Beitrag zur L&sung
der vorliegenden technische Aufgabe leisten, weil auch
D2 die Verwendung von Komplexen des Bortrifluorid mit
sek.-Alkoholen (dort als "Katalysatorpromotor") nicht
offenbart, und de facto die Verwendung von Wasser
und/oder Ethanol empfiehlt (siehe Anspriiche 1; 4;

Seite 9, Zeilen 52 bis 55).

Da die Anspriche 2 bis 4 nur besondere Ausfiihrungsformen
des Verfahrens nach Anspruch 1 beschreiben, erstreckt
sich die Schluf3folgerung des Nicht-Naheliegens von
Anspruch 1 auch auf sie.
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6.7 Der Gegenstand des Hauptantrags erfiillt somit die
Bedingungen des Artikel 56 EPT.

7. Bei dieser Sachlage eriibrigt sich ein Eingehen auf den

Hilfsantrag.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Die Geschéftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
G
e -
~ - \ ‘ \ .
E. Gb&¥gmai R. J. Youn
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'1943.D



