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Sachverhalt und Antréage

1731.D

Die am 11. Januar 2002 ei ngegangene Beschwer de des
Beschwer def Gihrers (Ei nsprechender) richtet sich gegen

die am 14. Novenber 2001 zur Post gegebene Entschei dung
der Einspruchsabteilung, mt welcher der Einspruch gegen
das europai schen Patent Nr. 754 666 zurickgew esen wurde.
Das Streitpatent enthielt einen Anspruch, der wie fol gt

| aut et e:

"1. Verfahren zur Herstellung von Bi s(4-hydroxyaryl) -

al kanen durch heterogen sauer katal ysierte Ursetzung
aromat i scher Hydroxyverbi ndungen mt Ketonen in

m ndestens zwei in Rei he geschalteten Festbettreaktoren,
die in Richtung fortschreitender Unsetzung mt

st ei genden Tenperaturen und stei gender Bel astung

betri eben werden, wobei die Gesantnmenge an Keton auf die
ei nzel nen Reaktoren aufgeteilt und vor demEintreten in
die jeweiligen Katal ysatorbetten honbgen im

Reakti onsgem sch verteilt wrd."

I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent in seinemgesanten Unfang wegen nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit und mangel nder Ausf dhrbarkeit
angegri ffen worden. Im Einspruchsverfahren wirden unter

anderem di e fol genden Druckschriften angezogen:

(1) US- A-4 440 555,
(3) GB- A- 785 079 und
(22)  US-A-4 301 305.

D e Einspruchabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung, wel cher der erteilte Patentanspruch
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zugrunde | ag, fest, dal der Gegenstand des Streitpatents
ausf uhrbar und erfinderisch sei.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ging
di e Ei nspruchsabteilung von der Druckschrift (22) als
nachst! i egendem St and der Techni k aus. Di ese of fenbare
ein nmehrstufiges Verfahren zur Herstellung ei nes Bis(4-
hydr oxyaryl ) -al kans, bei dem di e Tenperatur und

Bel astung der einzel nen Festbettreaktoren mt
fortschreitender Unmsetzung steige und zusatzliches
Aceton dem zwei t en Reaktor zugesetzt werde. Di esem
Ver f ahr en gegeniiber habe di e Aufgabe der Erfindung in
ei ner Verbesserung der Sel ektivitat bestanden. D ese
Auf gabe werde durch di e anspruchsgendaf3e honogene
Vor mi schung des Ketons gel 6st, wel che MaBnahne weder in
Druckschrift (22) noch i msonstigen verfigbaren Stand
der Techni k offenbart werde. Daher sei die patentgenille
Losung erfinderisch.

Der Beschwer def ihrer hat die Ausfuhrbarkeit der

Erfi ndung i m Beschwerdeverfahren nicht nmehr angegriffen.
Zur erfinderischen Tatigkeit hat er vorgetragen, dal die
Druckschrift (22) als nachstliegender Stand der Technik
ein Verfahren zur Herstellung von Bi sphenol A aus einem
Ket on und ei ner aromati schen Hydroxyverbi ndung in
CGegenwart ei nes heterogenen Katal ysators beschrei be.

D eses Verfahren werde in m ndestens zwei in Reihe
geschal teten Festbettreaktoren durchgefihrt, in denen
bei fortschreitender Unsetzung die Tenperatur und die
Bel astung stiegen. Das Aceton werde auf die einzel nen
Reakt oren aufgeteilt. D e Bel astungsstei gerung von
Reakt or zu Reaktor ergebe sich notwendi gerwei se aus der
in Spalte 3, Zeilen 49 bis 53 offenbarten Ausfihrungs-
form imersten Festbettreaktor die doppelte
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Kat al ysat ornenge al s i mfol genden Reaktor einzusetzen

I m UGbri gen ergebe sich eine steigende Bel astung mt
fortschreitender Unsetzung auch aus der Druckschrift (1)
bei Anwendung der im Streitpatent angegebenen

Ber echnungsnet hode. Der einzige Unterschied des
beanspruchten zu di esem bekannten Verfahren |iege in der
honmogenen Verm schung des Acetons vor Eintritt in die
Fest bettreaktoren. D eses Vorverm schen von Reaktanden
sei indessen eine ubliche MalBnahne, w e sie unter
anderem auch aus der Druckschrift (3) hervorgehe,
weswegen das pat ent genmél3e Verfahren keine erfinderische
Qual i tat aufwei se.

Auch kodnne sich der beschwerdegegneri sche Patenti nhaber
ni cht auf die Versuchsergebni sse der Tabelle 3 der
Streitpatentschrift stutzen, um ei ne bessere

Sel ektivitat des beanspruchten Verfahrens zu bel egen,
denn di e angegebenen Verbesserungen von 0, 14% bis 0,47%
seien nicht signifikant, sondern |&agen innerhalb der
Mel3f ehl er grenze. Aulerdem sei di e behauptete

Ver besserung auf nicht untersuchte Ausfihrungsfornen
rein spekul ati v ausgedehnt worden.

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) hat dem Vortrag des
Beschwer def Ghrers w dersprochen und die erfinderische
Qual itéat des beanspruchten Herstellungsverfahrens
ausgehend von der Druckschrift (22) herausgestellt. Er
hat daher auch sei nen gegen di e Bericksichtigung di eser
Druckschrift gerichteten Ei nwand des verspéteten

Vor bringens nicht aufrechterhalten. Der Beschwerdegegner
hat i mH nblick auf die Druckschrift (22) bestritten,
dall i mdort beschriebenen Verfahren die in Reihe
geschalteten Festbettreaktoren bei fortschreitender
Urset zung mt steigender Bel astung betrieben wirden.
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Zwar | asse sich die Belastung mt den Angaben in dieser
Druckschrift nicht eindeutig berechnen, sie scheine

j edoch eher zu sinken als zu steigen. Mt der

pat ent gemalRen MalRnahne der stei genden Bel astung sei eine
ver besserte Sel ektivitat des Verfahrens verbunden w e

si ch aus den Versuchsergebni ssen der Tabelle 3 des
Streitpatents ergebe. Die Beweislast fur das
tatsachliche Vorliegen der geltend gemachten

Ver besserung der Sel ektivitat |liege nicht bei ihm denn
er habe keine Pflicht, Versuche vorzul egen. Auch sei

ei ne Veral | genei nerung der verbesserten Sel ektivitat auf
ni cht untersuchte Ausfihrungsfornen ublich. Auf eine

Ver besserung der Sel ektivitat durch steigende Bel astung
und Vorverm schen der Reaktanden gebe es keinen H nweis
oder Anregung i mweiteren Stand der Techni k, so dal das
anspruchsgenméafRe Verfahren nicht naheliegend sei. D e
Druckschrift (1) offenbare zwar je nach Art der

Ber echnungsnet hode gegebenenfal | s auch ei ne steigende
Bel ast ung, jedoch kei ne Tenperatursteigerung mt
fortschreitender Umrsetzung. Auch werde in dieser
Druckschrift eine etwai ge Bel astungsstei gerung nicht mt
der Fol ge einer verbesserten Selektivitat verknupft. D e
Druckschrift (3) betreffe ein honpbgen katal ysiertes
Ver f ahren, wihrend das patent genél3e het erogen

kat al ysi ert werde. Daher wirde der Fachmann di ese
Druckschrift auch nicht heranzi ehen. Aus di esen G lUnden
sei das streitgegenstandliche Verfahren erfinderisch.

Der Beschwerdef ihrer hat den alleinigen Antrag gestellt,
di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Pat ent

zu wi derr ufen

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde

zur ickzuwei sen
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Am Ende der mindlichen Verhandl ung, die am 7. Juni 2004
stattfand, wurde die Entschei dung der Kammer verkindet.

Ent schei dungsgr inde

1731.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ausf Uhr bar kei t

Der Beschwer def ihrer hat di e Ei nwande der nmangel nden
Ausf Uhr bar keit i m Beschwerdeverfahren nicht aufgegriffen
und auch in der mindlichen Verhandl ung vor der Kanmer
ausdr tcklich nicht weiterverfol gt. Nachdem Uberdies die
Ausf Uhr bar keit der beanspruchten Erfindung in der

angef ocht enen Ent schei dung festgestellt wirde, sieht die
Kanmer kei ne Veranl assung, von sich aus die

Ausf Uhrbarkeit in Zweifel zu ziehen, so dalR sich weitere

Ausf Uhrungen hi erzu erubrigen

Erfinderi sche Tatigkeit

Es verbl ei bt daher als einziger Streitpunkt im
Beschwer deverfahren zu prifen, ob der beanspruchte
Cegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Bi s(4-hydroxyaryl)-al kanen durch heterogen

kat al ysierte Unsetzung aromati scher Hydroxyver bi ndungen
mt Ketonen in mndestens zwei in Reihe geschalteten
Fest bettreaktoren. Die Druckschrift (22) beschrei bt nun
ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung eines Bis(4-
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hydr oxyaryl ) -al kans, né&m ich von Bi sphenol A, auf dem

gl ei chen, heterogen katal ysierten Synt heseweg. Nachdem
der Beschwer degegner di ese Druckschrift selbst als

Start punkt seiner Argunentation benutzt und seinen gegen
di e Bericksichtigung di eser Druckschrift gerichteten

Ei nwand fol gerichtig auch fallengel assen hat, betrachtet
die Kammer, imEinklang mt der Einspruchsabteilung, dem
Beschwer def Gihrer und dem Beschwer degegner, die
Druckschrift (22) als nachstliegenden Stand der Technik
und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit.

So offenbart die Druckschrift (22) in Anspruch 1 ein
Verfahren zur Herstellung von Bi sphenol A aus ei nem

Ket on und ei ner aromati schen Hydroxyverbi ndung in
CGegenwart ei nes heterogenen Katal ysators. D eses
Verfahren wird in mndestens zwei in Reihe geschalteten
Fest bettreaktoren durchgefihrt. Das Keton wird auf die
ei nzel nen Reaktoren aufgeteilt (Spalte 4, Zeilen 29 und
37) und die Reaktoren werden in Richtung
fortschreitender Unsetzung mt steigenden Tenperaturen
betrieben (Spalte 5, Zeilen 23, 24, 46 und 47).

Di e Druckschrift (22) enthalt unstreitig keine

unm ttel bare Angabe der Bel astung, mt welcher die

Fest bettreaktoren betri eben werden. Der Beschwerdef threr
hat nun vorgetragen dal3 sich die Bel astungsstei gerung
von Reaktor zu Reaktor notwendi gerwei se aus der in
Spalte 3, Zeilen 49 bis 53 offenbarten Ausfuhrungsform
ergebe, imersten Festbettreaktor die doppelte

Kat al ysat ornenge wi e i m fol genden Reaktor einzusetzen
Laut Streitpatentschrift, Seite 3, Zeilen 9 und 10 i st
die Bel astung definiert als der Quotient aus Gew chts-
menge Eduktgem sch pro Liter Katal ysator und pro Stunde.
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D e vom Beschwer def Gihrer angezogene Ausf thrungsform
enthdlt jedoch kei ne Angabe zur Gew chtsnenge pro

Zei teinheit, so dal die singul & e Angabe des

Kat al ysat or vol umens ni cht erl aubt, di e Reaktorbel astung
rechnerisch zu ermtteln. Die Druckschrift (22)

of fenbart somt weder die Belastung der einzel nen

Reakt oren, noch folglich eine etwaige

Bel ast ungsst ei gerung der sel ben.

Ausgehend von der oben genannten Lehre der Druckschrift
(22) soll dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde |iegen
ein Verfahren zur Herstellung von Bi s(4-hydroxyaryl)-
al kanen, insbesondere von Bi sphenol A, mt verbesserter
Sel ektivitat bereitzustellen (s.a. Streitpatentschrift,
Absat z [0003]). I m Beschwerdeverfahren hat der

Beschwer degegner auch auf di ese patent gemalRe Auf gabe
abgehoben.

Zur Losung di eser Aufgab schl agt das Streitpatent das
Her st el | ungsver fahren genmald Anspruch 1 vor, wel ches
durch Betrei ben der Festbettreaktoren mt steigender
Bel astung in Richtung fortschreitender Ursetzung und
durch honbgenes Verm schen des Ketons i m Reaktions-
gem sch vor Eintritt in das Katal ysatorbett des

Fest bettreakt ors gekennzei chnet ist.

Zwi schen dem Beschwer def Uhrer und dem Beschwer degegner
ist nun streitig, ob die technische Aufgabe germal3 obi gem
Punkt 3.2 durch die vorgeschl agene anspruchsgenile
Losung i m gesamt en Unfang erfol greich gel 6st wird, d. h.
ob die geltend gemachte Verbesserung der Selektivitat im
gesant en beanspruchten Bereich gl aubhaft ist. Der
Beschwer degegner hat aul3erdem bestritten, dal die
Bewei sl ast fur das tatséachliche Vorliegen der geltend
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gemachten Sel ektivitéatsverbesserung bei ihmliege, denn
er habe keine Pflicht, Versuche vorzul egen

| ndessen tragt genmald standi ger Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern jede am Verfahren beteiligte Partei
di e Bewei sl ast fur die von ihr geltend gemachten

Tat sachenbehaupt ungen. Wenn eine Partei, deren
Sachvortrag auf der behaupteten Tatsache beruht, dieser
Bewei sl ast nicht geniigt, so unterliegt sie insoweit
(siehe u. a. T 270/90, ABlI. EPA 1993, 725, Punkt 2.1 der
Ent schei dungsgr inde; T 355/97, Punkt 2.5.1 der

Ent schei dungsgr iinde, unveroffentlicht in ABI. EPA). Im
vorl i egenden Fall behauptet der Beschwerdegegner die
Tat sache, dalR di e beanspruchte Erfindung die

Sel ektivitat des Herstellungsverfahrens verbessere.
Daher liegt die Beweislast fur die daubhaftigkeit

di eser Tat sachenbehauptung auch bei ihm

Fol gerichtig hat der Beschwerdegegner daher zum Bel eg
der d aubhaftigkeit des behaupteten Vorteils der

ver besserten Sel ektivitéat des beanspruchten Verfahrens
gegenuber der nachstliegenden Druckschrift (22) auf

sei nen Versuchsbericht in Tabelle 3 der
Streitpatentschrift abgehoben.

D eser Versuchsbericht enthélt ein erfindungsgenalles

Bei spiel, das Beispiel 10, und drei Vergleichsbeispiele,
die Beispiele 7, 8 und 9. I merfindungsgenall3en Bei spi el
betré&agt die Belastung i mzweiten Reaktor das Doppelte
und imdritten Reaktor das Dreifache der Bel astung des
ersten Reaktors, wahrend in den drei Vergleichs-

bei spi el en die jeweiligen Reaktoren gl eichbleibend mt
der Bel astung des ersten, des zweiten oder des dritten
Reakt ors aus dem erfi ndungsgenmafRen Bei spi el konst ant
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betri eben werden. Hi erbei wird i merfindungsgenéalRen
Bei spiel eine umlediglich 0,14 bis 0,47 % verbesserte
Sel ektivitat an Bisphenol A erzielt als in den drei
genannt en Ver gl ei chsbei spi el en.

D ese fur das streitgegenstandliche Verfahren angefihrte
Ver besserung der Sel ektivitat ist indessen nur fiur die

i merfindungsgenéflen Bei spiel 10 angewandte, spezifische
Ver f ahr ensdur chf thrung gl aubhaft nachgezei gt worden und
tritt auch hier nur in einemungenein geringfugi gen

zahl enmalRi gen Ausmal3 - 0,14% (!) - auf.

A ei chwohl unf a3t das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des
Streitpatents Ausfihrungsfornmen, welche von der
spezi el | en Ausf uhrungsform des untersuchten Beispiels 10
in wesentlichen Verfahrensmal3nahnmen stark abwei chen
kénnen, so dal die Erzielung einer verbesserten

Sel ektivitat fiar diese abwei chenden Ausf Uhrungsfornen
zweifelhaft ist. Dies trifft insbesondere fiur

Abwei chungen bei der Bel ast ungsstei gerung zu, wel che
nach Angabe des Beschwerdegegners und | aut Versuchs-
bericht eine wesentliche VerfahrensmaRnahnme darstellt
und gerade ursachlich far eine Verbesserung der
Selektivitat sein soll. So unterliegt das Ausnmald der
Bel ast ungsst ei gerung anspruchsgenméal3 kei nen

Ei nschr ankungen, wahrend i m erfi ndungsgenéafllen Bei spi el
10 ei ne Bel astungsstei gerung um i nmerhin das Doppelte
bzw. Dreifache erfolgt. Somt kann di e Bel astungs-
steigerung i m Rahnmen des Streitpatents beliebig - bis
auf ein margi nal es Ausmall - verringert werden, ohne den
Berei ch des geltenden Anspruchs 1 zu verlassen. A's
Fol ge einer derart verringerten, margi nal en Bel astungs-
steigerung reduziert sich notwendi gerwei se die

Sel ektivitat, die bei optinmaler Verfahrensdurchfihrung
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des Beispiels 10 sow eso nur geringfugig umO, 14%

ver bessert wird, so dall di e behauptete Verbesserung der
Sel ektivitat bei dieser abwei chenden Ausf ihrungsform
dann zwangsl aufi g ausbl ei bt. Daher ist es nicht

gl aubhaft, dalR eine Verbesserung der Selektivitat im
gesant en beanspruchten Unfange eintritt.

Fol glich vermag der Versuchsbericht in Tabelle 3 des
Streitpatents den gegentber dem nachstli egenden Stand
der Techni k behaupteten Vorteil der verbesserten

Sel ektivitat nicht Uber die gesante Breite des gel tenden
Anspruchs 1 gl aubhaft zu machen

GemalR st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
kann ei ne techni sche Aufgabe - hier die Erzielung einer
ver besserten Sel ektivitat - jedoch nur dann bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit beritcksichtigt
werden, wenn sie als erfolgreich gel 6st angesehen werden
kann, d. h. wenn imvorliegenden Fall glaubhaft ist, dal
i mwesentlichen alle beanspruchten Verfahrenswei sen eine
verbesserte Sel ektivitat ergeben (siehe z. B. T 939/92,
ABl . EPA 1996, 309, Entschei dungsgrinde Punkte 2.5.4 bis
2.6). D eses Erfordernis spiegelt den allgenein

aner kannten Grundsatz w der, dall der Unfang des durch
ein Patent verliehenen AusschlielRungsrechtes dem

techni schen Beitrag zum Stand der Techni k ent sprechen
und durch diesen begrindet sein soll. Nachdemim
vorliegenden Fall die Verbesserung der Sel ektivitéat

ni cht Uber di e gesante beanspruchten Breite gl aubhaft
eintritt, ergibt sich die Schlul3fol gerung, dal die
Erfindung wie sie imageltenden Anspruch 1 breit
definiert ist, keine erfol greiche Losung dieser

t echni schen Aufgabe darstellt, mt der Folge, dal die
behaupt et e Verbesserung der Sel ektivitat bei der
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Fest| egung der objektiven Aufgabenstellung des
Streitpatents und der Beurteilung dessen erfinderischer
Qual i tat unbericksichtigt bleibt.

Dam t konnen i m Ergebnis auch etwai ge Zweifel an der
Signi fi kanz der geringfigi gen Zahl enwerte der

Sel ektivitatsverbesserung aus dem Versuchsbericht der
Streitpatentschrift in Tabelle 3 dahinstehen, die der
Beschwer def threr als in der MeRtol eranz |iegend ansieht.

Aus di esen Grinden ist die vorstehend in Punkt 3.2.
supra angef ihrte Aufgabenstellung unzuformulieren.
Ausgehend von Druckschrift (22) als néchstliegendem
Stand der Technik liegt dem Streitpatent somt lediglich
di e obj ektive Aufgabe zugrunde, ein weiteres Verfahren
zur Herstellung von Bi s(4-hydroxyaryl)-al kanen

bereitzustell en.

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der weitere Stand der
Techni k dem Fachmann Anregungen bot, die genannte

obj ektive Aufgabe durch die Bereitstellung des
anspruchsgenmiflen Verfahrens zu | 6sen

Ausgehend von dem Herstel |l ungsverfahren der Druckschrift
(22), liegt es fur den Fachmann, der ein weiteres

Her st el | ungsverfahren fur Bi s(4-hydroxyaryl)-al kane
anstrebt, auf der Hand, seine Aufnerksankeit zuvorderst
auf sol che Verfahren des Standes zu richten, die ebenso
di e Herstellung von Bi s(4-hydroxyaryl)-al kanen aus den
gl ei chen Reaktanden, né&mich aromati schen Hydroxy-

ver bi ndungen und Ket onen, betreffen. Daher w rd der
Fachmann von der Druckschrift (1) angesprochen, die ein
Verfahren zur Herstellung eines Bis(4-hydroxyaryl)-

al kans durch heterogen katal ysierte Urset zung ei ner
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aromat i schen Hydr oxyver bi ndungen und ei nes Ketons
beschrei bt. Hi erbei werden nehrere Festbettreaktoren
ei ngeset zt, auf welche das Keton aufgeteilt w rd.

Die Druckschrift (1) lehrt nun, die Reaktoren in

Ri chtung fortschreitender Ursetzung mt steigender

Bel astung zu betrei ben (Beispiele Spalte 6). So hat der
Beschwer degegner i m Ei nspruchsverfahren in sei nem
Schriftsatz vom 4. Septenber 2001 auf Seite 5, Abséatze 2
und 3 wi e auch in der mindlichen Verhandl ung vor der
Kamrer eingerdunt, daf im Verfahren der Druckschrift (1)
bei Anwendung der Berechnungsnet hode der Bel astung, w e
sie imStreitpatent auf Seite 3, Zeilen 9 und 10
angegeben ist, eine Bel astungsstei gerung von Reaktor zu
Reaktor in Hohe von 1,3%erfol gt. D ese Verfahrens-
malBnahnme der Druckschrift (1) ist mt jener des
anspruchsgenméfRen Verfahrens identisch, denn die Hohe der
Bel ast ungsstei gerung unterliegt anspruchsgemal3 kei nen

Ei nschr ankungen.

D e Kammer konmt in Anbetracht der obigen Feststellung
zu dem Ergebni s, dalR der Stand der Techni k dem Fachmann
ei ne spezifische und konkrete Anregung bietet, die unter
Punkt 3.5 supra festgel egte Aufgabe durch di e Anwendung
der in Druckschrift (1) gelehrten Verfahrensmal3inahne zu
| 6sen, nadmich die Bel astung der Reaktoren in Richtung
fortschreitender Ursetzung zu steigern, wodurch er zu
dem ei nen Kennzei chen der anspruchsgeméf3en LOsung

gel angt (siehe Punkt 3.3 supra).

Der Beschwer degegner hat dengegeniber vorgetragen, dafld

i mVerfahren der Druckschrift (1) bei anderer Berechnung
der Bel astung sich kei ne Bel astungsst ei gerung er gebe.

| ndessen steht die Definition der Belastung und ihre
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Ber echnungsnet hode hier nicht zur freien D sposition der
Partei en, da die Belastung und i hre Berechnungsnet hode
durch deren Definition auf Seite, Zeilen 9 und 10 der
Streitpatentschrift imvorliegenden Fall unab&nderlich
festliegt.

Der Beschwer degegner hat auf3erdem ei ngewandt, dalR in der
Druckschrift (1) die MaRBnahnme der Bel astungsstei gerung
nicht mt dem Eff ekt einer verbesserten Sel ektivitéat

ver knupft werde. D eser Ei nwand geht jedoch fehl,
nachdem di e Auf gabe, welche dem Streitpatent zugrunde
liegt, eben nicht in der Verbesserung der Selektivitat,
sondern lediglich in der Bereitstellung eines weiteren
Verfahrens |iegt (siehe Punkt 3.5 supra).

Der Beschwer degegner hat auch gerigt, dal3 die
Druckschrift (1) nicht eine Tenperatursteigerung in den
Reaktoren in Richtung fortschreitender Unsetzung

of fenbare. Diese Feststellung vermag hi ngegen die

Schl uf3f ol gerung unter Punkt 3.6.1 supra, dal diese
Druckschrift eine Bel astungsstei gerung der Reaktoren in
Ri chtung fortschreitender Unmsetzung nahel egt, nicht

auf zuheben. Im Ubrigen ist die angesprochene
Tenper at urstei gerung bereits aus der nachstli egenden
Druckschrift (22) bekannt (siehe Punkt 3.1 supra), so
dalR sie sowi eso nicht zu den kennzei chnenden Merknal en
des anspruchsgemafRen Verfahrens gehort.

D e andere kennzei chnende VerfahrensmalRnahne der
anspruchsgeméfRen LOosung (siehe Punkt 3.3 supra) besteht

i m honogenen Verm schen des Ketons i m Reakti onsgem sch
vor Eintritt in das Katal ysatorbett des Festbettreaktors.
Der Beschwer degegner hat weder vorgetragen noch bel egt,
dall mt dieser MaBnahme ein besonderer technischer
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Ef fekt im Vergl eich zur nachst kommenden Druckschrift (22)
verbunden ist. Dies deckt sich auch mt der objektiven
Auf gabe des Streitpatents (siehe Punkt 3.5 supra),
lediglich ein weiteres Verfahren zur Herstellung von

Bi s(4- hydroxyaryl)-al kanen bereitzustellen.

I n Anbetracht dieser schlichten Aufgabe dréangt sich die
trivial e MaBnahnme des honpbgenen Verm schens des Ketons
i m Reakti onsgenm sch dem Fachmann geradezu auf, denn der
Reakt and Keton nuf3 zwangsl aufig mt dem anderen

Reakt anden, der aromati schen Hydroxyverbi ndung, die im
Reakti onsgem sch enthalten ist, vollstandig verm scht
wer den, da ohne direkten Kontakt bei der Reaktanden

sel bstredend kei ne Reaktion erfol gen kann. Diese

Verm schung vor Eintritt in den Festbettreaktor

vor zunehmen, liegt imrein handwerklichen Konnen des
Fachmanns auch imH nblick auf die ihmunstreitig
bekannte Tatsache, dal "in Festbettreaktoren keine
Durchm schung stattfindet"” (Streitpatentschrift Seite 3,
Zeil e 25).

Uber sein handwerkliches Konnen hi naus wei st ihn auch
di e Druckschrift (3) daraufhin, das Keton honpbgen im
Reakti onsgem sch vor Eintritt in den Reaktor zu

verm schen. Di ese Druckschrift betrifft ebenfalls ein
Verfahren zur Herstellung von Bis(4-hydroxyaryl)-al kanen
durch Unset zung von Ketonen mt aromati schen

Hydr oxyver bi ndungen. I n dem Verfahren der Druckschrift
(3) wird die aromati sche Hydroxyverbi ndung und das Keton
in einer Mschapparatur verm scht (Seite 4, Zeilen 106
bis 112) und anschlieRend dem Reaktor zugefihrt (Seite 4,
Zeilen 115 bis 117). Nachdemin di esem Verfahren ei ne

M schapparatur wie im Streitpatent eingesetzt wird
(siehe Streitpatentschrift Seite 3, Zeilen 16 und 17),

1731.D
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ist die erhaltene M schung auch honobgen i m Sinne des
Streitpatents.

D e Kammer konmt in Anbetracht der obigen Feststellung
zu dem Ergebni s, dal3 die Druckschrift (3) we auch sein
handwer kl i ches Kéonnen den Fachmann dazu hinleiten, die
unter Punkt 3.5 supra festgel egte Aufgabe durch
honbgenes Verm schen des Ketons i m Reakti onsgem sch vor
Eintritt in den Reaktor zu | 6sen, ohne dall es eines
erfinderi schen Zutuns seinerseits bedirfte.

Der Beschwer degegner hat ei ngewandt, dal das Verfahren
der Druckschrift (3) honpbgen katal ysiert werde, das

pat ent gemalRe Verfahren hi ngegen heterogen. Diese

Unt er schei dung halt den Fachmann indessen nicht davon ab,
die Lehre der Druckschrift (3) imvorliegenden Fal

auf zugrei fen, denn das Verfahren dieser Druckschrift
betrifft, genau wi e das der nachstliegenden Druckschrift
(22) und wie das Streitpatent selbst, ein Verfahren zur
Her stel | ung von Bi s(4-hydroxyaryl)-al kanen durch

Urset zung von Ketonen mt aromati schen Hydroxy-

ver bi ndungen. Nachdem es hier um das Verm schen der
Reakt anden vor der chem schen Reaktion geht, ist es fur
den Fachmann unerheblich, ob diese chem sche Reaktion
nachher mttels honogener oder heterogener Katalyse
durchgef ihrt wird. Der Ei nwand des Beschwer degegners
kann daher nicht durchgreifen.

D e Kammer konmt aus den oben angefihrten G inden zu dem
Schl u3, dalR der Gegenstand des einzi gen Anspruchs des
Streitpatents ei ne naheliegende LOsung der objektiven

pat ent gemalRen Auf gabe darstellt.
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4. Der Antrag des Beschwerdegegners ist somt wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit gemald Artikel 52 (1)
und 56 EPU ni cht gewdhr bar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
N. Maslin A. Nuss
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