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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Patentinhaberin und der
Einsprechenden richten sich gegen die am

9. Februar 2017 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung iUber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents 2 445 950 in geédnderter Fassung
auf Grundlage der Anspriiche des mit Schreiben vom

28. Dezember 2016 eingereichten 3. Hilfsantrags und
einer angepassten Beschreibung. Der Entscheidung lagen
ebenfalls die erteilte Fassung und zwei mit Schreiben
vom 19. Juni 2015 eingereichte Hilfsantrage (1. und 2.

Hilfsantrag) zu Grunde.

Die Anspriche 1-4, 8 und 10 des 1. Hilfsantrags
lauteten wie folgt, wobei Anspriiche 1 und 2 den
erteilten Anspriche 1 und 2 entsprachen, wahrend
Anspruch 3 bzw. Anspruch 8 eine Kombination der
erteilten Anspriche 3 und 4, bzw. der erteilten

Ansprichen 9 und 10 darstellte:

"l. Aromatisches Polycarbonat enthaltend weniger als 5
ppm aromatische Chlorverbindungen und weniger als 0,5
ppm Dichlormethan und weniger als 5 ppm einwertige
Phenole und weniger als 0,5 ppm aromatische

Verbindungen, die kein Chlor enthalten.

2. Aromatisches Polycarbonat nach Anspruch 1,
enthaltend weniger als 0,01 ppm Tetrachlorkohlenstoff,
weniger als 2 ppm Diarylcarbonate, weniger als 2 ppm
Bisphenole, weniger als 0,05 ppm Alkalimetalle, weniger
als 0,2 ppm Kresole und weniger als 200 ppm phenolische
OH-Gruppen.
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3. Vorrichtung zum Entgasen von losungsmittelhaltigen
Polycarbonatschmelzen, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Schaumverdampfer und ein Entgasungsextruder kombiniert
werden, wobei die Abfolge Schaumverdampfer-Entgasungs-
extruder ist, und wobei ein Entgasungsextruder mit
mindestens drei Entgasungszonen verwendet wird und vor
mindestens drei Entgasungszonen Zonen zum

Eindispergieren von Schleppmittel vorhanden sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Fallrohrverdampfer, ein Schaumverdampfer und
ein Entgasungsextruder kombiniert werden, wobei die
Abfolge Fallrohrverdampfer, Schaumverdampfer und

Entgasungsextruder ist.

8. Verfahren zur Herstellung von Polycarbonaten,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Polycarbonat-L&sung,
enthaltend wenigstens ein organisches Losemittel und
wenigstens ein Polycarbonat, nach dem
Grenzflachenverfahren hergestellt wird, und in einem
Schaumverdampfer und anschlieBend in einem
Entgasungsextruder entgast wird, wobei das Produkt auf
dem Entgasungsextruder in mindestens drei Schritten mit

Eintrag von Schleppmittel entgast wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Polycarbonat-Ldsung in einem
Fallrohrverampfer, einem Schaumverdampfer und einem
Entgasungsextruder entgast wird, wobei die Abfolge
Fallrohrverdampfer, Schaumverdampfer und

Entgasungsextruder ist."

Die Anspriche des 2. Hilfsantrags unterschieden sich
von denen des 1. Hilfsantrags lediglich dadurch, dass
die Anspriche 1 und 2 kombiniert wurden und die

restlichen Anspriche umnummeriert wurden.
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Anspriche des 3. Hilfsantrags unterschieden sich
denen des 1. Hilfsantrags lediglich dadurch, dass
Produktanspriche 1 und 2 durchgestrichen wurden und

restlichen Anspriche umnummeriert wurden.

4. Hilfsantrag wurde ebenfalls mit Schreiben vom

Dezember 2016 eingereicht. Er unterschied sich wvom

3. Hilfsantrag dadurch, dass sowohl die

Vorrichtungsanspriche als auch die Verfahrensanspriche

die

Verwendung eines Fallrohrverdampfers vor dem

Schaumverdampfer verlangten.

Im Einspruchsverfahren wurden inter alia folgende

Dokumente herangezogen:

D1:
D2:
D4 :
D4a:
und
D4b:
D4

D5:
D6:
Déa:
und
D7:
D8:

Die

UsS 6,811,294 B1

Uus 5,777,064

JP 10 292050 (Verdffentlichungsnummer)
Zusammenfassung von D4 (Patent Abstract of Japan)

maschinelle Ubersetzung

Vom Ubersetzer durchgefiihrte Teilubersetzung von

Us 6,620,906 Bl

JP 05 17516 A (Veroffentlichungsnummer)
Zusammenfassung von D6 (Patent Abstract of Japan)

maschinelle Ubersetzung

US 2005/0239996 Al

Us 6,534,619 B1

Grinde der angefochtenen Entscheidung, die fur die

vorliegenden Beschwerden von Relevanz sind, konnen

folgendermaRen zusammengefasst werden:
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Die mit Schreiben vom 19. Juni 2015 eingereichten
Versuchsbeispiele 7 und 8 sind ins Verfahren zugelassen

worden.

Die Vorrichtung zum Entgasen von ldsungsmittelhaltigen
Polycarbonatschmelzen gemall erteiltem Anspruch 3 und
das Verfahren zur Herstellung von Polycarbonaten gemal
erteiltem Anspruch 9 seien bezugnehmend auf D4a und D4b
von D4 neuheitsschadlich getroffen, womit der

Hauptantrag nicht gewadhrbar sei.

Hinsichtlich der Ausfihrbarkeit eines Produktanspruchs,
der auf eine weithin bekannte Verbindung abziele, die
aber ausschlieRlich durch einen angeblich bisher nicht
erzielten Reinheitsgrad gekennzeichnet sei, wirde die
Beweislast, dass ein solches, bisher angeblich nicht
bekanntes, Produkt erhalten werden konne, zuallererst
bei der Patentinhaberin und nicht bei der
Einsprechenden liegen. Im vorliegenden Fall sei aber
festzuhalten, dass weder die erfindungsgemalen
Beispiele des Streitpatents, noch die mit Schreiben wvom
19. Juni 2015 eingereichten Versuchsbeispiele 7 und 8
belegen wiirden, dass alle im erteilten Anspruch 1
aufgefihrten Parameter erfillt seien. Bezug nehmend auf
die in Spalte 27, Zeilen 21 bis 23 des Streitpatents
angegebene Nachweisgrenze von 5 ppm flir die nicht
halogenierten aromatischen Verbindungen, erschiene es
dartber hinaus zum Prioritatszeitpunkt gar nicht
moéglich gewesen zu sein, alle beanspruchten Parameter
in hinreichender Genauigkeit zu ermitteln. Die
Erfindung gemaB Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei

daher nicht ausfihrbar.

Hinsicht des 2. Hilfsantrags koénne der im Anspruch 1

eingefilhrte maximal zuldssige Gehalt an weiteren
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Verunreinigungen gemall Anspruch 2 des erteilten Patents

den Mangel der fehlender Ausfihrbarkeit nicht beheben.

Der 3. Hilfsantrag erfiille die Bedingungen des Artikels
123(2) EPU. Demgegentber gebe es keine Einwdnde
hinsichtlich mangelnder Neuheit oder mangelnder
Ausfihrbarkeit. Hinsichtlich der erfinderischen
Tatigkeit bilde sowohl die Druckschrift D4, als auch
die Druckschrift D7 den nachstliegenden Stand der
Technik fir die Vorrichtung gemaB Anspruch 1, die durch
die Merkmale der Anspriche 3 und 4 wie eingereicht
definiert sei. In Abwesenheit eines geeigneten
Vergleichsbeispiels sei die der Vorrichtung gemdB dem
3. Hilfsantrag zu Grunde liegende Aufgabe in der
Bereitstellung einer alternativen Vorrichtung zum
Entgasen von Polycarbonatschmelzen zu sehen. D4 und D7
wlirden beide Aufreinigungsverfahren zu einer
Polycarbonatschmelze mit dhnlichem, vergleichsweise
niedrigem Restchlorgehalt beschreiben. Da es in diesen
Druckschriften keinen Hinweis gadbe, noch weitere
Apparatekomponenten in die jeweilige Vorrichtungen
aufzunehmen, wirde der Fachmann die beiden Verfahren
als eingestandige Alternativen zur abschlieRenden
Feinreinigung von Polycarbonaten und nicht als mdgliche
Module in einem mehrstufigen Verfahren ansehen. In der
Druckschrift D6 befinde sich kein Hinweis auf die
Herstellung einer Polycarbonatschmelze. Zudem
beschreibe D6, anders als die Einsprechende behaupte,
keine Kombination aus Schaumverdampfer und
Entgasungsextruder. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei
daher vom zitierten Stand der Technik nicht nahegelegt.
Das Verfahren gemaB Anspruch 6 des 3. Hilfsantrags
umfasse dieselbe Merkmalkombination, die die
erfinderische Tatigkeit der Vorrichtung gema@l Anspruch
1 begrinde. Dieses Verfahren erfiille daher ebenfalls
die Bedingungen des Artikels 56 EPU.
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Mit ihrer Beschwerdebegriindung (Schreiben vom 8. Juni
2017) reichte die Patentinhaberin einen Hauptantrag und

Hilfsantrdge 1 bis 5.

Der Hauptantrag entsprach dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden 1. Hilfsantrag, dessen

Wortlaut in Punkt II supra angegeben ist.

Der Hilfsantrag 1, bzw. der Hilfsantrag 2 enthielt als
Anspruch 3, bzw. Anspruch 2 eine Kombination der
Merkmale der Vorrichtungsanspriiche 3 und 4 des
Hauptantrags. Der Hilfsantrag 1 enthielt auBerdem die
Produktanspriiche 1 und 2 des Hauptantrags. Der
Hilfsantrag 2 enthielt als Produktanspruch 1 eine

Kombination dieser Produktanspriiche 1 und 2.

Der Hilfsantrag 3, bzw. der Hilfsantrag 4, entsprach
dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
2. Hilfsantrag, bzw. 3. Hilfsantrag. Diese Hilfsantrage
sind in Punkt II supra dargestellt.

Der Hilfsantrag 5 entsprach dem Hauptantrag, in dem die
Produktanspriche gestrichen wurden und die restlichen
Vorrichtungs- und Verfahrensanspriche umnummeriert

wurden.

AuBerdem reichte die Patentinhaberin mit ihrer

Beschwerdebegriindung das folgende Dokument ein

D9: Erganzende experimentelle Daten.

Die Ladung zur mindlichen Verhandlung erfolgte mit
Schreiben von 15. Juli 2019. In einer Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK vom 21. April 2020 teilte die Kammer

ihre vorlaufige Meinung zur Vorbereitung auf die
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mindliche Verhandlung mit.

Mit einem Schreiben vom 13. Mai 2020 reichte die
Patentinhaberin einen Hilfsantrag 6 und einen
Hilfsantrag 7 ein. Der Hilfsantrag 6 bestand aus den
erteilten Produktanspriichen 1 und 2, deren Wortlaut in
Punkt II supra angegeben ist, d.h. die
Produktsanspriiche des Hauptantrags. Der Hilfsantrag 7
bestand aus einem einzigen Anspruch, in dem die
Merkmale der erteilten Produktanspriiche 1 und 2
kombiniert wurden, d.h. aus dem Produktanspruch des

Hilfsantrags 3.

Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurde die mindliche
Verhandlung auf den 3. September 2020 verlegt. Diese

fand als Videokonferenz statt.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Patentinhaberin sind aus den unten
stehenden Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Im

Wesentlichen brachte die Patentinhaberin vor:

a) D9 sei zuzulassen,

b) die Hilfsantrédgen 1, 2, 6 und 7 seien zuzulassen,

c) die Vorrichtungen gemédl dem Hauptantrag und den
Hilfsantrdgen 1 bis 5 seien erfinderisch ausgehend

aus der in D7 offenbarten Vorrichtung,

d) die Produkte gemal den Hilfsantrdge 6 und 7 seien
sowohl ausfiithrbar als auch erfinderisch gegeniiber
dem im Experiment 7 von D7 erhaltenen

Polycarbonat.
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X. Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Einsprechenden sind aus den unten
stehenden Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Im

Wesentlichen brachte die Einsprechende vor:

a) die Hilfsantrdge 1 und 2 sowie 6 und 7 sowie das
Dokument D9 seien nicht in das Verfahren

zuzulassen,

b) ausgehend aus der in D7 offenbarten Vorrichtung
wlirden die Vorrichtungen gemé&l dem Hauptantrag und
den Hilfsantrdgen 1 bis 5 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen,

c) die Ausfihrbarkeit der Produkte gem&R den
Hilfsantrdage 6 und 7 sei nicht gegeben. Diese
Produkte seien auch nicht erfinderisch gegeniiber
dem im Experiment 7 von D7 erhaltenen

Polycarbonat.

XTI. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags,
hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsantrédge 1
bis 5, samtliche Antrage eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung, weiterhin hilfsweise auf der
Grundlage eines der mit Schreiben vom 13. Mai 2020

eingereichten Hilfsantrdage 6 und 7.

XIT. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents. Weiterhin beantragte sie, die Hilfsantréage 1
und 2 sowie 6 und 7 sowie das Dokument D9 nicht in das

Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsgrunde

Zulassung von D9

1. Gemal Artikel 25(1) VOBK 2020 ist die revidierte
Fassung auf alle Falle anzuwenden, die am Tag des
Inkrafttretens anhangig sind, vorbehaltlich der in den
Absatzen (2) und (3) genannten Ausnahmen. Nach Artikel
25(2) VOBK 2020 ist Artikel 12 Absatze 4 bis 6 der
revidierten Fassung auf Beschwerdebegriindungen, die,
wie im vorliegenden Fall, vor dem 1. Januar 2020
eingereicht wurden, nicht anzuwenden. Stattdessen ist
weiterhin Artikel 12(4) VOBK 2007 anzuwenden (Artikel
25(2) VOBK 2020) .

Das mit der Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin
eingereichte Beweismittel D9 besteht aus einem
erganzenden Beispiel 9, das sich nur leicht wvom
Beispiel 2 des Streitpatents unterscheidet. Die
kompletten Daten dieses Beispiels hinsichtlich der
Restgehalte an flichtigen Komponenten sind aus dem
Punkt 2.1.1 der Beschwerdebegriindung der
Patentinhaberin zu entnehmen. Dieses neue Beispiel wird
von der Patentinhaberin verwendet, um ihre
Argumentation hinsichtlicht der Ausfihrbarkeit und

erfinderischen Tatigkeit zu untermauern.

Die Einreichung des Beispiels 9 stellt eine direkte
Reaktion auf das zuerst in den Grinden der Entscheidung
vorgebrachte Argument dar, wonach die Beweislast
hinsichtlich der Méglichkeit, ein Polycarbonat gemalB
Anspruch 1 des Streitpatents vorzubereiten bei der
Patentinhaberin liege, und dass die Patentinhaberin

selber nicht wissen kdénne, ob es tatsdchlich mdéglich
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sei, ein solches Polycarbonat mit dem im Streitpatent
beschriebenen Verfahren bereitzustellen (Punkt 2.4.2
der Entscheidungsgriinde). Die Einreichung des
Beispiels 9 stellt somit eine angemessene Reaktion auf
die Grinde der angefochtenen Entscheidung dar, womit
dieses von der Kammer im Rahmen von Artikel 12 (4) VOBK

2007 in das Verfahren zugelassen wird.

Hauptantrag

2. Die Vorrichtung gemal Anspruch 3 des Hauptantrags
entspricht der Vorrichtung gemal Anspruch 3 des der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden 1.
Hilfsantrags, dessen Wortlaut im Punkt II supra
angegeben ist. Als einziger Einwand gegen diesen
Anspruch (Beschwerdebegrindung der Einsprechenden,
Seiten 7-12) wurde eine mangelnde erfinderische
Tatigkeit (ausgehend von D4, D7 oder D6 als
nachstliegendem Stand der Technik) geltend gemacht.

Nédchstliegender Stand der Technik

3. GemalR Absatz [0034] des Streitpatents lag der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein Polycarbonat mit extrem
niedrigen Restwerten an flichtigen Bestandteilen und
thermischen Abbauprodukten sowie verbesserten optischen
Eigenschaften, insbesondere Yellowness Index (YI) und
guter thermischer Stabilitat, aus ldosungsmittelhaltigen

Polymerschmelzen herzustellen.

3.1 D7 betrifft ein Verfahren zur Isolierung von
Polycarbonat, hergestellt nach dem
Phasengrenzfldchenverfahren, d.h. ein Verfahren in dem
das in einem organischen Losungsmittel geldste
erhaltene Polycarbonat gewonnen wird (Anspruch 1,
(Absatze [0018] bis [0022]).
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- Gemal Schritt (a) des Verfahrens von D7 wird die
Losung des Polycarbonats zunachst so weit
eingedampft, dass der Gehalt an Polycarbonat 90 bis
99,95 Gew.% betragt. Die so erhaltene
Polycarbonatldsung wird als Polycarbonatschmelze
bezeichnet (Absatz [0023]).

- In einem weiteren Schritt (c¢) wird die erhaltene
Schmelze, gegebenenfalls nach Vermischen mit einem
Schaumungsmittel in einem Zwischenschritt (b), in
einem Abscheidebehdlter entgast (Absatze [0020] and
[0021]). Dabei wird die Schmelze uUber die
Eintrittsdffnungen in Teilstrdme aufgeteilt, wobei
Temperatur- und Druckbedingungen so ausgewahlt
sind, dass eine Ubersidttigung der Schmelze mit
flichtigen Bestandteilen beim Eintritt in die
Eintrittsoffnungen stattfindet, sodass ein Entgasen
der Schmelze erfolgt (Absatz [0022]).

Im Absatz [0030] von D7 wird nicht nur gelehrt, dass
die durch das Aufschdumen starke
OberflachenvergroRerung fir die Entgasung vorteilhaft
ist, sondern auch, dass niedrigere Restgehalte an
fltichtigen Bestandteilen im Polycarbonat dadurch
erzielt werden konnen, dass der Partialdruck der
flichtigen Bestandteile durch den Zusatz des
Schaumungsmittels erniedrigt wird. Als Schaumungsmittel

ist gemal Absatz [0031] Stickstoff ganz bevorzugt.

Gemal Absatz [0063] von D7 kobnnen mittels des in dieser
Entgegenhaltung verwendeten Verfahrens, d.h. unter
Verwendung der Vorrichtung von D7, thermoplastische
Polycarbonate erhalten werden, die einen Restgehalt an
fltichtigen Substanzen besonders bevorzugt von maximal

25 ppm bezogen auf die Polymermasse besitzen, wobeil der
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Restgehalt an Dichlormethan besonders bevorzugt kleiner
als 0,5 ppm sein kann. Diese fliichtigen Substanzen,
deren Restgehalt besonders bevorzugt maximal 25 ppm
betragt, sind unter anderem, neben Monochlorbenzol und
Dichlormethan, nicht umgesetzte Monomere, z.B. BPA, und
deren flichtige Oligomere wie Di-, Tri- und Tetramere
(Absatz [0016]). Mit dem Verfahren und der Vorrichtung
von D7 wird ein Polycarbonat mit einem Restgehalt an
Monochlorbenzol von 7 ppm erhalten (Seite 9,

Tabelle 1, Experiment 7).

3.4 Es ist nicht streitig, dass die in Schritt (c)
verwendete Vorrichtung zur Isolierung des Polycarbonats
einen Schaumverdampfer darstellt. Es wird auf das
Schreiben der Patentinhaberin vom 11. Oktober 2017
(Seite 8, letzten kompletten Absatz) und auf die
Absatze [0052] und [0054] des Streitpatents verwiesen,
in dem es fir die Beschreibung eines Schaumverdampfers
und die Art, wie optional ein Schaumungsmittel fir
seine Verwendung zugegeben werden kann, auf
"EP 1 740 638", d.h. ein Familienmitglied wvon D7 Bezug

genommen wird.

3.5 Im Einklang mit dem Vorbringen der Beteiligten und den
Grinden fur die angefochtene Entscheidung ist daher die
Kammer der Auffassung, dass D7 einen geeigneten
Ausgangspunkt flr die Analyse der erfinderischen
Tatigkeit der beanspruchten Vorrichtung und somit den

nachstliegenden Stand der Technik darstellt.

Unterscheidungsmerkmale der beanspruchten Vorrichtung gegenliber
D7

4., Obwohl Absatz [0059] von D7 die Verwendung eines
Extruders beschreibt, wie von der Einsprechenden

festgestellt wurde, ist der in dieser Passage von D7
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erwahnte Extruder, wie von der Patentinhaberin
vorgebracht, lediglich als ein Austragsextruder
dargestellt. Es ist daher festzustellen, dass sich die
Vorrichtung gemal vorliegendem Anspruch 3 von der in D7
beschriebenen Vorrichtung dadurch unterscheidet, dass
ein Entgasungsextruder mit mindestens drei
Entgasungszonen nach dem Schaumverdampfer vorhanden
ist, welcher Extruder Zonen zum Eindispergieren von
Schleppmittel vor den mindestens drei Entgasungszonen
besitzt.

und Erfolg der beanspruchte Lésung

Ausgehend von diesem Stand der Technik soll der
Erfindung gemaB Vortrag der Patentinhaberin unter Bezug
auf die Absatze [0034] und [0045] des Streitpatents die
Aufgabe zugrunde liegen, eine Vorrichtung
bereitzustellen, mit der ein Polycarbonat mit
verringerter Produktschadigung und weiter abgesenktem
Gehalt an flichtigen Substanzen herstellbar ist, womit
die Herstellung eines Polycarbonats mit verbesserten
Eigenschaften, insbesondere Yellowness Index (YI)
ermdglicht wird. Beziglich der Glaubhaftigkeit der
behaupteten Vorteile der beanspruchten Vorrichtung
gegenliber der aus D7 hat die Patentinhaberin lediglich
auf die experimentellen Ergebnisse verwiesen, die in
D9, in den mit Schreiben vom 19. Juni 2015
eingereichten Versuchsbeispielen 7 und 8 und im
Streitpatent dargestellt werden. Die von der
Patentinhaberin vorgebrachte Formulierung der Aufgabe
wird von der Einsprechenden bestritten, die die Meinung
vertritt, dass die durch die Vorrichtung gemal

Anspruch 3 geldste Aufgabe lediglich in der
Bereitstellung einer weiteren Vorrichtung zum Entgasen

einer Polycarbonatschmelze liege.
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Die Fahigkeit der Vorrichtungen gemd&l Streitpatent und
D7, ein Polycarbonat aus einer Polycarbonatldsung
hergestellt nach dem Phasengrenzflachenverfahren ohne
Produktschddigungen zu isolieren bzw. zu entgasen, kann

wie folgt analysiert werden:

Wie es nicht nur vom Fachmann zu erwarten ist, sondern
auch durch die Experimente von D7 (Absdatze [0103] bis
[0105], [0108] bis [0111] und Tabelle 1) gezeigt wird,
ist der Entgasungs- bzw. Reinigungserfolg maBgebend wvon
der Einstellung von zahlreichen Verfahrensparameter
(insbesondere Temperatur, Druck, Menge des
Schleppmittels) abhangig. Im Absatz [0025] des
Streitpatents wird beschrieben, dass die in den
Beispielen von WO 2005/1013114 (d.h. ein
Familienmitglied von D7) angegebenen Restgehalte an
aromatischen Chlor-Kohlenwasserstoffen (Chlorbenzol)
minimal 7 ppm betragen. Dennoch wird es in D7 nicht
angegeben, dass dieser in dem Experiment 7 von D7
erhaltene Gehalt an Chlorbenzol (Absatz [0104] und
Tabelle 1) mit der Vorrichtung aus D7 nicht weiter
abgesenkt werden kann. Aus der Gesamtlehre wvon D7
hinsichtlich der Méglichkeit, die Entgasung zu
verbessern, insbesondere Absatze [0027] bis [0029],
[0032], [0038] und [0042] (siehe Punkt 13.4 infra) und
aus der Angabe in den Absatzen [0016] und [0063], dass
Chlorbenzol nur eine der zu entfernenden fliuchtigen
Substanzen darstellt, wobei der Restgehalt an
flichtigen Substanzen besonders bevorzugt maximal 25
ppm betragt (Absatzen [0016] und [0063]), ist aus D7
implizit zu entnehmen, dass der Erfolg der Entgasung
gegenliber dem Experiment 7 von D7 verbessert werden
kann. Es gibt daher keinen Grund zur Annahme, dass das
Experiment 7 von D7 das beste Entgasungsergebnis, das
sich mit der Vorrichtung aus D7 erhalten léasst,
darstellt.
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Die von der Patentinhaberin herangezogenen Versuche
betreffen entweder die Verwendung einer Vorrichtung
gemall dem vorliegenden Anspruch 3, d.h. enthaltend
einen Rohrverdampfer, einen Schaumverdampfer und einen
nachgeschalteten Entgasungsextruder (D9; Beispiele 1
bis 4 und 6 des Streitpatents und Versuchsbeispiele 7
und 8) oder die Verwendung eines Entgasungsextruders
als alleiniges Modul zur Entgasung der
Polycarbonatldsung (Vergleichsbeispiel 5 des
Streitpatents). Es wurde von der Patentinhaberin aber
auf keine Versuche verwiesen in denen mittels der in D7
verwendeten Vorrichtung, der Lehre dieses Dokuments
folgend, vergeblich versucht wurde, den in den
Beispielen von D7 gezeigten Entgasungserfolg weiter zu
steigern, d.h. ein Polycarbonat mit weiter abgesenktem
Gehalt an flichtigen Substanzen zu erhalten. Es wurde
daher kein experimenteller Nachweis vorgebracht, um zu
belegen, dass sich eine Verbesserung der Entgasung der
Polycarbonatschmelze, geschweige denn eine Verringerung
der Produktschadigung, nur mit der Verwendung eines
nach dem Schaumverdampfer nachgeschalteten

Entgasungsextruders erhalten l&sst.

Hinsichtlich der angeblichen Verringerung der
Produktschadigung, die gemaB Vorbringen der
Patentinhaberin durch die Verwendung der
Streitpatentvorrichtung erhdltlich sei, zeigt das
Vergleichsbeispiel 5 des Streitpatents (Absatze [0115]
und [0116]), dass die Verwendung eines
Entgasungsextruders als einziges Modul, um ein
Polycarbonat aus einer Losung enthaltend 65%
Polycarbonat zu isolieren, trotz Einspeisung von
Stickstoff, zu einem Polycarbonat mit hoherem Gehalt an
Chlorbenzol und einem schlechteren Yellowness-Index

(als MaR flir die optischen Eigenschaften) fihrt, als
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wenn eine Vorrichtung gemdl Streitpatent, d.h. mit
vorgeschaltetem Schaumverdampfer verwendet wird (siehe
z.B. Beispiel 1, Absatz [0101]). GemaB Absatz [0002]
des Streitpatents sind diese verschlechterten optischen
Eigenschaften des Polycarbonats auf die im Extruder
herrschenden hoheren Temperaturen zuruckzufihren, die
thermische Schadigungen des Polycarbonats, d.h.
Fehlstrukturen, verursachen. Dies wird mit dem
Verfahren des Vergleichsbeispiels 5 im Streitpatent
veranschaulicht, in dem die Verwendung eines
Entgasungsextruders als einziges Modul zur Isolierung
des Polycarbonats aus der Losung zu einer Temperatur an

der Diise des Extruders von 409°C fiihrt.

Diese im Vergleichsbeispiel 5 des Streitpatents
herrschende Temperatur kann mit der Temperatur der
Polycarbonatschmelze in D7 verglichen werden, die
sowohl am Eintritt in die Eintrittsdéffnungen mit
vorzugswelse maximal 340°C (Absatz [0040]) als auch
beim Eintritt in den Entgasungsbehalter mit
vorzugswelse maximal 360°C (Absatz [0042]) wesentlich
niedriger liegt. Absatz [0052] von D7 gibt des Weiteren
an, dass die Verweilzeit der Polycarbonatschmelze in
dem Abscheidebehdlter einerseits ausreichend lang sein
muss, um eine ausreichende Entgasung zu ermdglichen,
andererseits jedoch nicht zu lang sein darf, um die
Produktqualitadt des Polycarbonats nicht zu
beeintrachtigen. Im Absatz [0053] dieser Druckschrift
wird weiter angegeben, dass die Verweilzeit durch
Leitelemente, deren Funktion es ist, die Verweilzeit zu
verlangern und gleichzeitig die Oberflache der
Polycarbonatschmelze zu vergrdBern ist, beeinflusst
werden kann. Diese Leitelemente werden in den Absédtzen
[0054] bis [0057] wvon D7 naher definiert. Gemal Absatz
[0057] ist die Entgasung der Polycarbonatschmelze
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dadurch stark verbessert, ohne dass eine schadliche

Rickspaltung des Polycarbonats auftritt.

Dass sich die in D7 beschriebene Verfahrensweise
ginstig auf die Eigenschaften des Polycarbonats
auswirkt, wird im Absatz [0045] des Streitpatents
bestatigt. Diese Passage gibt an, dass die Drehzahl des
Extruders durch die dem Extruder vorgelagerte
Eindampfung des Polycarbonats im Fallrohrverdampfer,
falls vorhanden, und im Schaumverdampfer, nochmals
gesenkt werden kann, womit die Temperatur, und somit

die Produktschadigung, verringert wird.

Aus den Angaben im Streitpatent und in D7 kann daher
die Kammer nur den Schluss ziehen, dass die mdgliche
Anwesenheit von Produktschadigung in Polycarbonat nicht
auf die Verwendung eines Schaumverdampfers, wie er in
D7 verwendet wird, zurickgefihrt werden kann, sondern
eher auf die Verwendung eines nachgeschalteten
Extruders in Abhangigkeit der Menge an zu entgasenden
flichtigen Substanzen, die in der in den Extruder

eintretenden Polycarbonatmasse vorhanden ist.

Technische Erklarungen, auf deren Basis dargestellt
ware, warum ein dem Schaumverdampfer nachgeschalteter
Entgasungsextruder erst mdglich machen wirde, den
Gehalt an flichtigen Substanzen weiter zu senken,
geschweige denn ohne dabei Produktschadigungen des
Polycarbonats herbeizufihren, wurden von der

Patentinhaberin auBerdem nicht vorgebracht.

Infolgedessen sind die Fahigkeit einer Vorrichtung
gemal D7 und die einer patentgemalien Vorrichtung
hinsichtlich einer wirksamen Entgasung einer
Polycarbonatschmelze als gleichwertig zu bewerten. Da

die von der Patentinhaberin behauptete Verringerung der
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Produktschaddigung des Polycarbonats bei weiter
abgesenktem Gehalt an flichtigen Substanzen, wenn ein
Entgasungsextruder gemdl Anspruch 3 des Streitpatents
nach dem Schaumverdampfer verwendet wird, nicht belegt
wurde, gilt es, die von ihr auf dieser Basis im Punkt 5
supra angefihrte Aufgabenstellung umzuformulieren.
Folglich ist, wie von der Einspruchabteilung
festgestellt, die durch die Vorrichtung gemal dem
vorliegenden Anspruch 3 geldste Aufgabe lediglich darin
zu sehen, eine weitere Vorrichtung zur Isolierung von

Polycarbonatldsungen bereitzustellen.

Naheliegen

7. Es bleibt zu beantworten, ob der Stand der Technik dem
Fachmann Anregungen bot, die genannte objektive Aufgabe
durch die Bereitstellung der anspruchsgemalen
Vorrichtung zu losen. Hierzu zog die Einsprechende die
Druckschriften D1, D2, D4, D5, D7 und D8 heran, deren
Lehre hinsichtlich der Frage des Naheliegens wie folgt

zu analysieren ist:

7.1 Sowohl in D8 (Anspruch 1; Passage von Spalte 2, Zeile
50 bis Spalte 3, Zeile 21; Abbildungen 1 und 2;
Beispiele 1 bis 6) als auch in D5 (Anspruch 1; Passage
von Spalte 1, Zeile 52 bis Spalte 2, Zeile 21;
Abbildung; Beispiele 1 bis 3) wird eine Kombination aus
mehreren Modulen zur Konzentrierung bzw. Entgasung
einer Polycarbonatldsung beschrieben. Eines dieser in
Serien verwendete Modul ist ein Rohrbiindelwarme-
tauscher mit vertikal angeordneten Rohren mit einem
unmittelbar verbundenen Abscheider (D8, Spalte 2, Zeile
59 bis Spalte 3, Zeile 6; D5, Spalte 1, Zeilen 59 bis
Spalte 2, Zeile 7), entsprechend der im Streitpatent

gegebenen Beschreibung eines Fallrohrverdampfers
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(Absatzen [0046] und [0051]; Absatz [0048], erster
Satz) .

Fir die Entgasung einer Polycarbonatschmelze wird in
D7, wie in dem Punkt 3.1 supra angegeben, die
Verwendung eines mehrstufigen Verfahrens unter
Verwendung von verschiedenen hintereinander
nachgeschalteten Entgasungselementen offenbart. Im
Absatz [0032] von D7 wird sogar die mehrfach
hintereinander durchzufiithrende Schaumentgasung, mit
oder ohne der Zugabe eines Schaumungsmittels,

empfohlen.

Des Weiteren wird im Absatz [0030] von D7 gelehrt, dass
niedrigere Restgehalte an flichtigen Bestandteilen im
Polycarbonat dadurch erzielt werden konnen, dass der
Partialdruck der flichtigen Bestandteile durch den
Zusatz eines Schaumungsmittels erniedrigt wird. Als
Schaumungsmittel kdénnen gemal Absatz [0031] Stickstoff,
Kohlendioxid, Wasser, Methan und Helium verwendet
werden, ganz bevorzugt Stickstoff. Die Einspeisung von
solchen inerten Gasen und/oder Flissigkeiten zur
Entgasung von flichtigen Bestandteile aus einer
Polycarbonatschmelze mittels eines Extruders ist aus
D1, D2 und D4 ebenfalls bekannt:

D1 offenbart einen Entgasungsextruder zur Entgasung von
Polycarbonaten mit mindestens drei Entgasungszonen und
einer Zone zum Eindispergieren von Schleppmitteln,
vorzugsweise Stickstoff, zwischen der zweiten und
dritten Entgasungszone (Spalte 1, Zeilen 59-63; Spalte
4, Zeilen 1-5; Abbildung 1; Spalte 2, Zeile 51 bis
Spalte 3, Zeile 3).

Wie von Einsprechenden festgestellt, beschreibt D2 die

Entgasung von Polycarbonaten mittels Wasser als
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Schleppmittel (Spalte 5, Zeile 45 bis Spalte 6, Zeile
2). In dieser Passage wird angegeben, dass der
verwendete Extruder mehrere, gewdhnlich zwei bis zehn
Entliftungsoffnungen besitzt, wobei es notwendig ist,
dass das Wasser in den Extruder vor der
Entliftungsdffnung eingefithrt wird, so dass sich die
niedermolekularen Verbindungen kontinuierlich aus den
Entliftungsoffnungen verflichtigen. AuRerdem wird in
dieser Passage beschrieben, dass das Wasser in
Abgangigkeit der Anzahl der Entliftungsoffnungen fir
die Wirksamkeit des Verfahrens bevorzugt in zwei oder

mehr Stufen eingefihrt wird.

D4 beschreibt die Verwendung eines Extruders gemal
Anspruch 3 des Streitpatents fir die Isolierung eines
nach dem Phasengrenzflachenverfahren hergestellten
Polycarbonats unter Verwendung von Wasser als
Schleppmittel, um den Gehalt an LoOsemittel (zum
Beispiel Dichlormethan) und Fallungsmittel (zum
Beispiel Heptan) im Polycarbonat zu reduzieren (Absatz
[0007] wvon D4a und Absatze [0018] und [0020] bis [0022]
von D4b) .

Aus dem von der Einsprechenden zitierten Stand der
Technik ist daher zu entnehmen, dass es dem Fachmann
bekannt war, nicht nur dass mehrere hintereinander
nachgeschaltete Entgasungselemente bzw. Entgasungszonen
angewendet werden konnen, um Polycarbonate wvon
flichtigen Komponenten zu trennen, sondern auch, dass
die Einspeisung sowohl eines Aufschidumungsmittels in
einem Schaumverdampfer als auch eines Schleppmittels in
einem Extruder die Entgasung eines geschmolzenen
Polycarbonats beginstigt. Fir den Fachmann war daher
aus dem Stand der Technik zu entnehmen, dass die
Verwendung von mehreren Verdampfungszonen, gleich, ob

sich diese in einem einzigen Apparat (wie in einem
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Entgasunsextruder) oder in mehreren getrennten
Apparaten befinden, mit Einspeisung von Schleppmitteln
oder Aufschaumungsmitteln wie Stickstoff vor jeder
dieser Verdampfungszonen, die gleiche Funktion hat,
namlich die Trennung, bzw. die Reinigung des
Polycarbonats von den sich noch darin befindlichen

flichtigen Bestandteilen.

Ausgehend von der Vorrichtung aus D7 war es fir den
Fachmann, der lediglich eine weitere Vorrichtung zur
Isolierung von Polycarbonatldsungen bereitstellen
wollte, daher naheliegend, einen Entgasungsextruder wie
aus D4 bekannt, der ebenfalls wie ein Schaumverdampfer
die Funktion hat, ein Polycarbonat von Restgehalten an
flichtigen Bestandteilen zu befreien, nach dem in D7
verwendeten Schaumverdampfer zu verwenden oder, falls
mehrere Schaumverdampfer, wie in Absatz [0032] D7
empfohlen wird, verwendet werden, anstatt des letzten
Schaumverdampfers, womit er ohne erfinderisches Zutun
zUu einer Vorrichtung gemaB Anspruch 3 des Hauptantrags

gelangt ware.

Das Argument der Patentinhaberin, dass der Stand der
Technik keinen Anreiz gebe, einen Entgasungsextruder zu
verwenden, geschweige denn in der im Streitpatent
definierten Reihenfolge, um ein niedrigeres Yellowing
Index und somit ein verbessertes Polycarbonat zu
erhalten, kann nicht idberzeugen. Die Antwort auf die
Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der
Technik getan hatte, hangt in hohem MaBe davon ab,
welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt
hatte (T 0939/92, ABl. EPA 1996, 309, Punkt 2.4.2 der
Entscheidungsgriinde). Wie in den Punkten 6.1 bis 6.8
supra dargelegt, besteht im vorliegenden Fall die
technische Aufgabe, die durch die beanspruchte

Vorrichtung geldst wird, lediglich darin, eine weitere
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Vorrichtung zur Isolierung von Polycarbonatldsungen
bereitzustellen, unabhédngig davon, ob die von der
Patentinhaberin behaupteten Vorteile der vorliegender
Vorrichtung hinsichtlich des Erhaltens eines
Polycarbonats mit einem niedrigeren Yellowing Index
erhalten sind oder nicht. Dies bedeutet, dass die
Verwendung eines jeden ihm bekannten Moduls, welches
die Funktion einer Verdampfungszone hat, vom Fachmann

als adédgquat und naheliegend anzusehen ist.

Des Weiteren ist festzustellen, dass das in dem
Entgasungsextruder von D4 eintretende Polycarbonat, im
Gegensatz zu der im Vergleichsbeispiel 5 des
Streitpatents dargestellten Situation, in dem
Polycarbonat aus einer Losung enthaltend 65%
Polycarbonat in dem Extruder isoliert wird, nur Spuren
von LOsungsmittel enthalt (D4b, Absatz [0020]). Im
Hinblick auf die niedrigen Restmengen an L&sungsmittel,
die nach der Verwendung eines Schaumverdampfers gemal
D7 im Polycarbonat vorhanden sind, war es daher fur den
Fachmann naheliegend, den Entgasungsextruder nach dem

Schaumverdampfer, und nicht umgekehrt, einzuschalten.

Dariber hinaus lehrt D7 in Absatz [0082], dass die nach
dem Verfahren gemal D7 erhaltenen Polycarbonate mit den
iblichen Additiven wie Stabilisatoren versehen werden
konnen. Dem Fachmann wird aber durch D1 und D2
angeregt, diese flur die Stabilisierung von
Polycarbonaten notwendigen Additive, die Ublicherweise
zum geschmolzenen Polycarbonat hinzugefiigt werden
kébnnen, im Entgasungsextruder nach der Entgasung des
Polycarbonats hinzuzugeben (D1, Spalte 3, Zeilen 39-43;
D2, Spalte 6, Zeilen 30-34), wie es auch gemaRl Lehre
des Streitpatents empfohlen wird (Spalte 15, Zeilen

34-41). Dies stellt einen weiteren Grund fir den
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Fachmann dar, den Entgasunsextruder als letztes Modul

der Entgasungsvorrichtung anzubringen.

7.6 Die Kammer kommt daher aus den oben angefithrten Grunden
zu der Schlussfolgerung, dass die Vorrichtung gemdfB dem
geltenden Anspruch 3 eine naheliegende LOsung der im
Punkt 6.8 supra genannten patentgemaBen Aufgabe
darstellt und nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruht. Der Hauptantrag ist somit nicht gewahrbar.

Zulassung der Hilfsantrdge 1 und 2

8. Die Einsprechende hat beantragt, dass die mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage 1 und 2
nicht zum Verfahren zugelassen werden. Die Kammer
stellt fest, dass sich der Gegenstand des
Hilfsantrags 1 vom Gegenstand des Hauptantrags dadurch
unterscheidet, dass sowohl die Vorrichtung als auch das
Verfahren die Verwendung eines Fallrohverdampfers,
angebracht vor dem Schaumverdampfer, verlangt. Somit
besteht der jetzige Hilfsantrag 1 lediglich aus
Ansprichen, die vor der Einspruchabteilung vorlagen,
namlich die Produktanspriche aus dem 1. Hilfsantrag
(eingereicht mit Schreiben vom 19. Juni 2015), sowie
die Vorrichtungsanspriiche und Verfahrensanspriche aus
dem 4. Hilfsantrag (eingereicht mit Schreiben vom
28. Dezember 2016). Der Gegenstand des Hilfsantrags 2
unterscheidet sich vom Gegenstand des vorliegenden 1.
Hilfsantrags dadurch, dass der Produktanspruch durch
die kombinierten Merkmale der Anspriche 1 und 2
definiert wird, entsprechend Anspruch 1 des 2.
Hilfsantrags vor der Einspruchsabteilung. Unter diesen
Umstanden sieht die Kammer keinen Grund, ihr geméal
Artikel 12 (4) VOBK 2007 (Artikel 25(2) VOBK 2020)
zukommendes Ermessen dahingehend auszuliben, den 1. und

2. Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.
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Hilfsantrag 1

9. Die Vorrichtung gemall Anspruch 3 des Hilfsantrags 1
unterscheidet sich von der Vorrichtung gemall Anspruch 3
des Hauptantrags lediglich dadurch, dass diese einen
vor dem Schaumverdampfer eingeschalteten
Fallrohrverdampfer enthalt. Die Patentinhaberin vertrat
die Auffassung, dass die Verwendung eines
Fallrohrverdampfers zu einem besseren Yellowing Index

fuhre.

9.1 Aus dem Absatz [0024] von D7 ist zu entnehmen, dass der
Schritt (a) des Verfahrens zur Isolierung von
Polycarbonat, in dem die L&sung des Polycarbonats so
welt eingedampft wird, dass der Gehalt an Polycarbonat
90 bis 99,95 Gew.% betragt, mittels gangigen Verfahrens
durchzufihren ist. Eine dieser im Absatz [0024]
empfohlenen Methoden fir Schritt (a) wird durch einen
Verweis auf D8 beschrieben, welche Druckschrift, wie im
Punkt 7.1 supra gezeigt ist, die Verwendung eines
Fallrohrverdampfers zur Konzentrierung bzw. Entgasung

einer Polycarbonatldsung beschreibt.

9.2 Da weder behauptet, noch irgendwelcher Beleg dafiir
vorgebracht wurde, dass die Auswahl eines
Fallrohrverdampfers aus den gangigen Vorrichtungen bzw.
Verfahren zur Isolierung von Polycarbonat fir den
Schritt (a) wvon D7 kausal fiir einen technischen Effekt
ist, gibt das Hinzufltigen im vorliegenden Anspruch 3 des
Merkmals, dass ein Fallrohrverdampfer vor dem
Schaumverdampfer verwendet wird, keinen Anlass die im
Punk 6.8 supra stehende Aufgabe, die gegeniiber der
Vorrichtung von D7 als erfolgreich geldst gilt, anders
zu formulieren, nadmlich eine weitere Vorrichtung zur

Isolierung von Polycarbonatldsungen bereitzustellen.
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Ausgehend von der Vorrichtung aus D7 war es daher
naheliegend fir den Fachmann, der diese Aufgabe 1ldsen
wollte, zusatzlich, wie im Absatz [0024] wvon D7
empfohlen, eine Vorrichtung anzuwenden, die vor dem
Schaumverdampfer einen Fallrohrverdampfer enthalt.
Somit ware der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
ebenfalls zu einer Vorrichtung gemdl Anspruch 3 des 1.

Hilfsantrags gelangt.

Hilfsantrdge 2 bis 5

10.

Die Vorrichtung gemall Anspruch 3 des Hilfsantrags 1,
die die Bedingungen des Artikels 56 EPU nicht erfiillt,
ist ebenfalls Gegenstand des Hilfsantrags 2

(Anspruch 2), des Hilfsantrags 3 (Anspruch 3), des
Hilfsantrag 4 (Anspruch 2) und des Hilfsantrags 5
(Anspruch 1). Folglich sind die Hilfsantrage 2 bis 5

ebenfalls nicht gewdhrbar.

Zulassung der Hilfsantrdge 6 und 7

11.

Die Hilfsantrage 6 und 7 sind mit Schreiben wvom

13. Mai 2020, d.h. nach der Zustellung der Ladung vom
15. Juli 2019 zur mindlichen Verhandlung vor der
Kammer, eingereicht worden. Nach Artikel 25(3) VOBK
2020 ist Artikel 13(2) der revidierten Fassung nicht
anzuwenden, wenn u.a. vor deren Inkrafttreten die
Ladung zur mindlichen Verhandlung zugestellt worden
ist. Stattdessen sind weiterhin Artikel 13 VOBK 2007,
sowie zusatzlich Artikel 13(1) VOBK 2020 anzuwenden
(T 2227/15 Punkt 1 der Griunde; T 0032/16, Punkt 1.1.2
der Grinde; T 0278/17 Punkt 1 der Grinde; T 0634/16
Punkte 12 bis 14 der Griunde).



- 26 - T 0853/17

Der Gegenstand des Hilfsantrags 6 betrifft lediglich
die in den erteilten Patent definierten
Produktanspriche 1 und 2. Der Hilfsantrag 7 besteht aus
einer Kombination dieser Anspriiche und definiert somit
den Gegenstand des erteilten Anspruchs 2. GemaB Artikel
13(1) VOBK 2020 beriicksichtigt die Kammer bei der
Ausibung ihres Ermessens insbesondere den Stand des
Verfahrens, die Eignung der Anderung zur Loésung der von
einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in
zuldssiger Weise aufgeworfenen Fragen oder der von der
Kammer selbst aufgeworfenen Fragen, ferner ob die
Anderung der Verfahrensdkonomie abtraglich ist, und bei
Anderung eines Patents, ob der Beteiligte aufgezeigt
hat, dass die Anderung prima facie die von einem
anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren oder von der
Kammer aufgeworfenen Fragen ausrdumt und keinen Anlass
zu neuen Einwanden gibt. Die in den Hilfsantragen 6 und
7 enthaltenden Anspriiche aus dem erteilten Patent
wurden von der Patentinhaberin sowohl wvor der
Einspruchsabteilung als auch im Beschwerdeverfahren
stets verteidigt. Unter diesen Umstanden gibt die
Einreichung dieser Anspriche als alleiniger Gegenstand
eines Hilfsantrags, d.h. das bloBe Streichen der
Vorrichtungs- und Verfahrensanspriche in den
hoherrangigen Antrdgen, weder Anlass zu neuen
Einwanden, noch ist es der Verfahrensdkonomie
abtraglich. Die Kammer ibt daher ihr Ermessen nach
Artikel 13(1) VOBK 2020 dahingehend aus, die mit
Schreiben vom 13. Mai 2020 eingereichten Hilfsantrage 6

und 7 in das Verfahren zuzulassen.
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Hilfsantrag 6

Einleitende Bemerkungen

12.

12.

12.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 betrifft ein
aromatisches Polycarbonat, das sich von den aus dem
Stand der Technik bekannten aromatischen Polycarbonaten
nur durch seinen Reinheitsgrad unterscheiden soll.
Dieser Reinheitsgrad wird durch maximale Mengen an
spezifischen Unvereinigung ausgedriickt. Um die Frage
der erfinderischen Tatigkeit zu beantworten, ist nicht
nur die Bedeutung eines solchen Reinheitsgrads zu
berlicksichtigen, sondern auch in wieweit dieser im

Stand der Technik als offenbart gilt.

Ein aromatisches Polycarbonat stellt nicht eine
abstrakte isolierte Polymermolekiile dar, sondern ein
Gemisch oder eine Zusammensetzung, die unter anderem
eine Vielzahl von unterschiedlichen Polymerketten
enthalt, sowie weitere Komponenten, die in diesem
Gemisch wvorliegen. In vorliegenden Fall wird definiert,
dass aromatische Chlorverbindungen, Dichlormethan,
einwertige Phenole und aromatische chlorfreie
Verbindungen, wenn diese vorhanden sind, nur bis zu

einem gewissen Gehalt enthalten werden koénnen.

In Punkt 2.2.2 der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 1/03 (ABl. 2004, 413) und in Punkt
4.6 der Entscheidung G 2/10 (ABl. 2012, 376) wurde
betont, dass das europdische Patentsystem in sich
geschlossen sein muss und fir die Zwecke der Artikel
54, 87 und 123 EPU dasselbe Offenbarungskonzept zu
Grunde zu legen ist. Dieses Offenbarungskonzept ist in
der Rechtsprechung der Beschwerdekammer seit den
Entscheidungen G 3/89 (ABl1. 1993, 117) und G 11/91
(AB1. 1993, 125) verankert (siehe G 2/10, Punkt 4.3 der
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Entscheidungsgrinde) . Demnach gilt als offenbart durch
einen herangezogenen Stand der Technik, was der
Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
— objektiv und bezogen auf den maRgeblichen Zeitpunkt
des herangezogenen Standes der Technik - unmittelbar
und eindeutig aus diesem Stand der Technik entnehmen

kann.

12.3 Die Frage, ob der im Anspruch 1 geforderte
Reinheitsgrad des Polycarbonats ein
Unterscheidungsmerkmal gegeniber einem Dokument des
Stands der Technik darstellt, ist daher nur im Kontext
der konkreten Offenbarung dieses Dokuments zu
beantworten. Ein &hnlicher Ansatz wurde in der
Entscheidung T 1144/97 vom 5. Juni 2000 (siehe Punkte
5.1 bis 5.6 der Entscheidungsgriinde) angewandt, die
sich mit der Frage befasst, ob ein im Anspruch
definierter Reinheitsgrad einem Polycarbonatdisk

Neuheit verleihen kann.

12.4 Die Kammer verweist ebenfalls auf die Entscheidung
T 1085/13 vom 9. November 2018, in der entschieden
wurde, dass ein Anspruch, der eine Verbindung mit einem
bestimmten Reinheitsgrad definiert, nur dann gegeniber
einem Stand der Technik mit derselben Verbindung nicht
neu ist, d.h. dass der definierte Reinheitsgrad kein
Unterscheidungsmerkmal darstellt, wenn der beanspruchte
Reinheitsgrad im Stand der Technik zumindest implizit
offenbart ist, z. B. mithilfe eines Verfahrens zur
Herstellung der Verbindung, das zwangslaufig zu dem

beanspruchten Reinheitsgrad fihrt.

Auslegung des Anspruchs 1

13. Das aromatische Polycarbonat gemaB Hilfsantrag 1 soll

nicht nur weniger als 5 ppm aromatische
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Chlorverbindungen und weniger als 0,5 ppm Dichlormethan
enthalten, sondern auch weniger als 5 ppm einwertige
Phenole und weniger als 0,5 ppm aromatische
Verbindungen, die kein Chlor enthalten. Im Anspruch 2,
der sich auf Anspruch 1 bezieht, wird ferner definiert,
dass das aromatische Polycarbonat unter anderem weniger
als 2 ppm Bisphenole enthalten muss. Da sich die
Definition von aromatischen Verbindungen, die kein
Chlor enthalten, mit den Definitionen eines einwertigen
Phenols und eines Bisphenols Uberlappt, ist zunachst
unklar, worauf sich die im vorliegenden Anspruch 1
definierte Menge an aromatischen Verbindungen, die kein
Chlor enthalten, bezieht.

Da diese Mengendefinition nicht auf eine Anderung im
Streitpatent zurickzufihren ist und somit im

Einspruchs (beschwerde) verfahren nicht zu beanstanden
(siehe G 3/14, ABl1. EPA 2015, A102), ist eine Auslegung
des Ausdrucks "aromatische Verbindungen, die kein Chlor
enthalten”" notwendig, um eine objektive Prifung der
erfinderischen Tatigkeit des im Anspruch 1
beanspruchten Gegenstands zu erzielen. Fir eine solche
Auslegung ist daher die Beschreibung des Streitpatents
heranzuziehen, aus der gemal Absatz [0015] zu entnehmen
ist, dass diese nicht chlorierten aromatischen
Verbindungen wie beispielsweise Benzol, Toluol,
Ethylbenzol oder verschiedener Xylole darstellen. Wenn
verwendet, werden diese aromatischen Verbindungen als
Dampfe in Polycarbonat-Loésungen in Dichlormethan
eingedist, um das Polycarbonat aus der Losung zu
isolieren, mit anschlieRender Verfestigung und

Trocknung.
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Ausfiihrbarkeit

14.

14.

14.

GemaB Artikel 100 b) EPU kann der Einspruch darauf
gestitzt werden, dass das Patent die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfihren kann. Nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist diese Vorschrift im vorliegenden
Fall so zu verstehen, dass das aromatische Polycarbonat
gemal Anspruch 1, das lediglich durch einen maximalen
Gehalt an bestimmten Verunreinigungen definiert wird,
anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe
des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand,
wozu auch die Durchfihrung uUblicher Versuche gehort,

vom Fachmann hergestellt werden kann.

Das Streitpatent lehrt, dass dieses Polycarbonat
mittels dem Grenzfladchenverfahren hergestellt werden
kann, deren allgemeine Beschreibung in den Absatzen
[0073] bis [0090] gegeben wird. Es ist nicht strittig,
dass die Ursache fir die Anwesenheit von einwertigen
Phenolen im hergestellten Polycarbonat dem Fachmann
bekannt ist und auf deren Verwendung als
Kettenabbrecher fir die Polymerisationsreaktion, d.h.
Molekulargewichtregler, zurickzufihren ist (Absatz
[0078] des Streitpatents; D5, Spalte 3, Zeilen 4-7; D7,
Absatz [0069]). Dem Fachmann ist ebenfalls bekannt,
dass Spuren von aromatischen Chlorverbindungen,
Dichlormethan und aromatischen Verbindungen, die kein
Chlor enthalten, im Polycarbonat auf Grund ihrer
Verwendung als Losungsmittel fir die Polymerisation,
bzw. den Isolierungsschritt, zu finden sind (Absatze
[0002], [0006], [0015] des Streitpatents).

Aromatische Verbindungen, die kein Chlor enthalten,
missen fir die Isolierung des Polycarbonats nicht

unbedingt angewendet werden (vgl. Absatz [0015] des
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Streitpatents), so dass der Fachmann miihelos ein
Polycarbonat mit einen Gehalt an solchen Verbindungen
von weniger als 0,5 ppm herstellen kann. Dasselbe gilt
fur die Verwendung von Dichlormethan das nicht zwingend
als Losungsmittel bei der Herstellung von Polycarbonat
verwendet werden muss (vgl. Absatz [0085] des

Streitpatents).

Zur Bereitstellung des beanspruchten Polycarbonats,
lehrt das Streitpatent des Weiteren, dass das sich in
Losung befindende Polycarbonat mit der Vorrichtung
gemal Streitpatent isoliert, bzw. entgast, werden kann,
d.h. mittels einer Vorrichtung die, wie in D7 gelehrt
wird, einen Fallrohrverdampfer und einen
Schaumverdampfer enthdlt. Eine Lehre hinsichtlich der
Verwendung dieser Module wird im Streitpatent durch
mehrere Verweise auf ein Familienmitglied wvon D7 (Punkt
3.4 supra) und ein Familienmitglied von D8 (Absatz
[0023]) gegeben.

Gemal D7 ist der Entgasungserfolg in einem
Schaumverdampfer von der Ubersattigung der
Polycarbonatschmelze mit flichtigen Bestandteilen,
inklusiv Schaumungsmittel, abhédngig, wobei die
Ubersattigung die Differenz des Dampfdrucks aller
flichtigen Komponenten, inklusiv Schadumungsmittel, beim
Eintritt in die Eintrittsdffnungen und im
Entgasungsbehdlter (als Abscheidebehalter auch
bezeichnet) darstellt (D7, Absatze [0027] bis [0029]).
In Anbetracht des empfohlenen Dampfdrucks des
Schaumungsmittels fir die am Eintritt in die
Eintrittsdffnungen der Entgasungsstufe (c) herrschende
Temperatur, namlich bis 100 bar, (D7, Absatz [0038])
und des empfohlenen Dampfdrucks im Abscheidebehalter,
der sogar einen Wert von 0,1 mbar betragen kann (D7,

Absatz [0042]), ist es ersichtlich, dass die Entgasung
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einer Schmelze wie im Experiment 7 von D7 dargestellt,
in der nur 7 ppm Chlorbenzol enthalten bleiben,

verbessert werden kann.

Dies ist auch eindeutig aus der in Absatz [0037] wvon D7
empfohlenen Menge an Schaumungsmittel, die gegeniliber
dem Experiment 7 von D7 erhdéht werden kann, da dem
Fachmann bekannt ist, dass die maximal 1&6sliche Menge
eines Schaumungsmittels in der Schmelze durch eine
Druckerhdhung erreicht werden kann (Absatze [0034] und
[0036]) .

Aus diesen Grinde ist es fur die Kammer glaubwiirdig,
dass der Fachmann mittels eines Schaumverdampfers,
deren Verwendung unter anderem durch einen Verweis im
Streitpatent auf ein Familienmitglied von D7 erlautert
wird, mit wenig Versuchen schon zur im vorliegenden
Anspruch 1 angestrebten Entgasung einer
Polycarbonatschmelze hinsichtlich Chlorbenzol gelangen
wlirde. Daher ist es ebenfalls glaubwiirdig, dass es dem
Fachmann, mittels der patentgemdaBen Vorrichtung, die
einen solchen Schaumverdampfer enthalt, die angestrebte
Verflichtigung von Chlorbenzol aus der

Polycarbonatschmelze ohne unzumutbaren Aufwand gelingt.

Im Bezug auf einwertige Phenole, liegt es des Weiteren
fir den Fachmann auf der Hand, dass sich eine zu hohe
Menge an einwertigen Phenolen im herstellten
Polycarbonat vermeiden lédsst, wenn sowohl ein
einwertiges Phenol mit einem angemessenen Siedepunkt
ausgewahlt wird und seine verwendete Menge fur die
Synthese angepasst wird. Sollte sich auf dieser Basis
den Gehalt an einwertigen Phenolen nicht unter dem im
Anspruch 1 definierten Niveau erreichen lassen,
erachtet die Kammer zu Gunsten der Patentinhaberin als

glaubwiirdig, insbesondere im Hinblick auf die
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Entgasungswirksamkeit eines Schaumverdampfers (Punkt
6.1 supra), dass der Fachmann unter Anwendung der
patentgemaBen Vorrichtung, die ein solches Modul
enthalt, restliche Mengen an einwertigen Phenolen aus

der Polycarbonatschmelze erfolgreich entgasen kann.

Die Ausfihrbarkeit des Produkts gemdR Anspruch 1 ist

somit gegeben.

Erfinderische Tadtigkeit

Nédchstliegender Stand der Technik

15.

Aus den in den Punkten 3, 3.2 und 3.3 angegebenen
Grinde stellen ebenfalls die durch ein
Phasengrenzfladchenverfahren in D7 erhaltenen Produkte,
die einen niedrigen Restgehalt an flichtigen Substanzen
enthalten, unter anderem das mit Experiment 7 von D7
erhaltene Polycarbonat mit einen Restgehalt an
Monochlorbenzol von 7 ppm (Seite 8, Absatze [0090] bis
[0093], [0095], [0097], [0098] und [0104]; Seite 9,
Tabelle 1) einen geeigneten Ausgangspunkt fir die
Analyse der erfinderischen Tatigkeit des

Produktanspruch 1 gemalB Hilfsantrag 6 dar.

Unterscheidungsmerkmale

l6.

Im Hinblick auf den Absatz [0076] von D7, der eine
Liste der Losungsmittel, die im allgemein fur die
Polymerisationsreaktion verwendet werden konnen (unter
anderem nicht chlorierte aromatische Verbindungen im
Sinne des Streitpatents), beschreibt, und die konkreten
Angaben betreffend das Experiment 7 (Absatz [0090] und
Tabelle 1), kann aus D7 entnommen werden, dass das
einzige verwendete und somit einzige zu entfernende

Losungsmittel im Experiment 7 Monochlorbenzol ist. Aus
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diesem Grund unterscheidet sich das Polycarbonat gemal
dem vorliegenden Anspruch 1 vom nachstliegenden Stand
der Technik durch einen Gehalt an aromatischen
Chlorverbindungen von weniger als 5 ppm, aber nicht
durch den Gehalt an Dichlormethan oder durch den Gehalt

an aromatischen Verbindungen, die kein Chlor enthalten.

Hinsichtlich der Menge an einwertigen Phenolen im
Polycarbonat des Experiments 7 von D7 ist es nicht
strittig (vgl. Absatze [0007] und [0078] des
Streitpatents), dass ihre Anwesenheit in einem durch
Phasengrenzflachenverfahren erhaltenen Polycarbonat

nur auf ihre Verwendung als Kettenabbrecher
zurickzufihren sein kann (Punkt 14.1 supra). Die Frage,
ob eine Menge an einwertigen Phenolen von weniger als 5
ppm im Polycarbonat vom nachstliegenden Stand der
Technik auf Grund der relativ niedrigen Menge an
Kettenabbrecher, die zu verwenden ist, zwangslaufig
erhalten wird, wie von der Einsprechenden argumentiert
wurde, oder diese gemal der Meinung der Patentinhaberin
ein weiteres Unterscheidungsmerkmal darstellt, ist wie
unten gezeigt nicht entscheidungserheblich und kann

somit dahingestellt bleiben.

und Erfolg der beanspruchte Lésung

GemaR Vortrag der Patentinhaberin wadhrend der
mindlichen Verhandlung soll der Erfindung gegenliber dem
Polycarbonat aus dem Experiment 7 von D7 die Aufgabe
zugrunde liegen, ein aromatisches Polycarbonat mit
verbesserten optischen Eigenschaften, insbesondere
einem niedrigeren Yellowness Index (YI)

bereitzustellen.

Hinsichtlich der Frage, ob diese Aufgabe als durch die

beanspruchten Polycarbonate geldst betrachtet werden
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kann, bezog sich die Patentinhaberin nur pauschal auf
dieselben Experimente, die im Rahmen der Analyse der
erfinderischen Tatigkeit der beanspruchten Vorrichtung
herangezogen wurden. Dieser von der Patentinhaberin
herangezogene Vergleich bezieht sich aber auf einen
entfernteren Stand der Technik, d.h. das Polycarbonat
aus dem Vergleichsbeispiel 5 mit Produktschadigungen,
die durch die Verwendung eines Extruders als alleiniges
Modul zur Entgasung der Polycarbonatldsung, erhalten
wurde, wahrend gemal D7 das Polycarbonat, erhalten nach
Entgasung mittels eines Schaumverdampfers, keine
Produktschadigungen aufweist (vgl. Punkte 6.2 bis 6.7
supra) . Von der Patentinhaberin wurde daher
experimentell nicht belegt, dass die beanspruchten
Polycarbonate gegeniilber dem, das im Experiment 7 wvon D7
mittels eines Schaumverdampfers erhalten wird, einen
niedrigeren Yellowness Index (YI), bzw. bessere
optische Eigenschaften, geschweige denn weniger

Produktschddigung, aufweisen.

Ungeachtet dessen, ob die herangezogenen Experimente
die Behauptung der Patentinhaberin untermauern kdnnen,
sind die verschlechterten optischen Eigenschaften im
Polycarbonat wie im Absatz [0002] des Streitpatents
angegeben auf Fehlstrukturen, die durch thermische
Schadigungen entstehen, und folglich nicht auf einen
bestimmten Gehalt an Chlorverbindungen und/oder
einwertigen Phenolen oberhalb der im Anspruch 1
definierten Grenzen, zurickzufihren. Mit anderen Worten
kénnen Polycarbonate, die mehr Verunreinigungen als im
Anspruch 1 definiert enthalten, in Abhédngigkeit der
Entgasungsmethode, die fir ihre Herstellung angewendet
wurde, thermische Schadigungen oder keine aufweisen.
Die bloBe Definition im vorliegenden Anspruch 1 wvon
maximalen Mengen an aromatischen Chlorverbindungen und

einwertigen Phenolen kann daher nicht den Schluss
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erlauben, dass Polycarbonate mit weniger
Produktschadigung als im nachstliegenden Stand der

Technik erhalten werden.

Aus diesen Grinden ist die vorstehend in Punkt 17 supra
angefihrte Aufgabenstellung umzuformulieren. Ausgehend
von Experiment 7 von D7 als nachstliegendem Stand der
Technik liegt dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 somit
lediglich die objektive Aufgabe zugrunde, weitere

aromatische Polycarbonate bereitzustellen.

Naheliegen

18.

Wie in obigen Punkt 6.1 dargestellt ist, ist es aus D7
implizit, dass der im Experiment 7 erhaltene Gehalt an
flichtigen Substanzen weiter gesenkt werden kann, so
dass D7 dem Fachmann eine konkrete Anregung bietet, die
unter Punkt 17.3 festgelegte Aufgabe durch eine
Reduzierung der Konzentration an flichtigen Substanzen
im Polycarbonat zu ldsen. Die im Anspruch 1 definierten
Restmengen an Chlorbenzol und einwertigen Phenolen sind
des Weiteren mit keinem technischen Effekt verbunden,
so dass die Wahl dieser Mengen als willkirlich und
somit fir den Fachmann als naheliegend zu betrachten
ist. Selbst wenn man zu Gunsten der Patentinhaberin das
Argument, das im dritten Absatz im Punkt 3.1 des
Schreibens vom 11. Oktober 2017 vorgebracht wurde, dass
die beanspruchten Polycarbonate filr
Lebensmittelanwendungen besser geeignet sind,
berlicksichtigen wiirde, obgleich dieses Argument weder
wahrend der mindlichen Verhandlung, noch in weiteren
schriftlichen Angaben, herangezogen wurde, ware es fir
den Fachmann naheliegend, im Hinblick auf die bekannte
Toxizitat dieser Molekillen eine weitere Senkung ihres
Gehalts in Polycarbonaten fir Lebensmittelsanwendungen

anzustreben.
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Dennoch stellt sich die Frage, ob er ohne
erfinderisches Zutun eine solche Reduzierung der
Konzentration an flichtigen Substanzen im Polycarbonat
bewerkstelligen konnte. Als Mdglichkeit, die Entgasung
der Polymerschmelze zu verbessern, ist unter anderem im
Absatz [0032] von D7 die mehrfach hintereinander
durchgefiihrte Schaumentgasung, mit oder ohne Zugabe
eines Schaumungsmittels, empfohlen. Dariliber hinaus, wie
in den Punkten 14.4 und 14.5 supra dargestellt wird,
wirde der Fachmann ausgehend von Experiment 7 wvon D7
und anhand der richtungsweisenden Angaben in diesem
Dokument ohne unzumutbaren Aufwand zur angestrebten
verbesserten Entgasung der Polycarbonatschmelze

hinsichtlich Chlorbenzol gelangen.

Wie in Punkt 14.5 angegeben, ist es aulerdem fir den
Fachmann naheliegend, dass sich eine zu hohe Menge an
einwertigen Phenolen im herstellten Polycarbonat
vermeiden lasst, wenn ein einwertiges Phenol mit einem
angemessenen Siedepunkt ausgewadahlt wird und seine
verwendete Menge fir die Synthese angepasst wird.
Sollte sich somit einen Gehalt an einwertigen Phenolen
wie im Anspruch 1 des Streitpatents definiert wvon
weniger als 5 ppm nicht erreichen, ware als Folge
erstens derselben in den Punkten 6.1, 6.2, 6.7 und 6.8
supra festgestellten Entgasungswirksamkeit eines
Schaumverdampfers gemall D7 und der patentgemalen
Vorrichtung und zweitens der Annahme zu Gunsten der
Patentinhaberin fir die Analyse der Ausfihrbarkeit
(siehe Punkt 14.5 supra), dass sich einwertige Phenole
aus der Polycarbonatschmelze mittels der patentgemalen
Vorrichtung erfolgreich verfliichtigen lassen, der
Schluss zu ziehen, dass der Fachmann mittels des
Schaumverdampfers aus D7 das gleiche Ergebnis erzielen

kann.
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Infolgedessen ist die Kammer der Uberzeugung, dass der
Fachmann ausgehend von Beispiel 7 von D7, anhand der
richtungsweisenden Angaben in diese Dokument mit wenig
Versuchen zur angestrebten verbesserten Entgasung der

Polycarbonatschmelze gelangen wurde.

Die Kammer kommt aus den oben angefilhrten Grinden zu
dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 6 eine naheliegende LOsung der

patentgemaBen Aufgabe darstellt und nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Hilfsantrag 7

Erfinderische Tadtigkeit

20.

21.

Die Definition des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 7
unterscheidet sich von der des Anspruchs 1 von
Hilfsantrag 6 dadurch, dass das aromatische
Polycarbonat weniger als 0,01 ppm
Tetrachlorkohlenstoff, weniger als 2 ppm
Diarylcarbonate, weniger als 2 ppm Bisphenole, weniger
als 0,05 ppm Alkalimetalle, weniger als 0,2 ppm Kresole
und weniger als 200 ppm phenolische OH-Gruppen enthalt.
Es ist zu beantworten, ob diese Anderungen die fir das
Polycarbonat gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 6
festgestellte mangelnde erfinderische Tatigkeit beheben

konnen.

Es wurde von keiner Partei vorgebracht, dass diese
zusatzlichen Merkmale Anlass geben, einen anderen Stand
der Technik als Ausgangspunkt fir die Analyse der
erfinderische Tatigkeit in Betracht zu ziehen. Die
Kammer sieht hierzu keinen Grund. Es ist ebenfalls fiur

den Hilfsantrag 7 nicht entscheidungserheblich, wie in



Aufgabe

22.

- 39 - T 0853/17

den Punkten 22.2 und 22.3 infra gezeigt wird, ob alle
diese zusatzlichen Merkmale zwingend weitere
Unterschiede gegeniber dem aromatischen Polycarbonat
aus Experiment 7 von D7 darstellen. Die Frage, ob alle
diese zusatzlichen Merkmale im Experiment 7 von D7
implizit offenbart werden, kann somit dahingestellt
bleiben.

und Erfolg der beanspruchte Lésung

Die von der Patentinhaberin formulierte Aufgabe, die
gegeniber dem Experiment 7 von D7 als geldst gelten
soll, ist durch diese hinzugefiigten Merkmale unberihrt,
namlich die Bereitstellung eines aromatischen
Polycarbonats mit verbesserten optischen Eigenschaften,
insbesondere einem niedrigeren Yellowness Index (YI),
bereitzustellen. Hinsichtlich der Frage, ob diese
Aufgabe tatsachlich geldst ist, bezog sich die
Patentinhaberin weiterhin auf dieselben Experimente,
die, wie in Punkt 17.1 supra dargelegt ist, keinen
Vergleich mit dem nachstliegenden Stand der Technik
darstellen, sondern einen mit einem entfernteren Stand
der Technik. Demzufolge vermag der von der
Patentinhaberin herangezogene Vergleich den gegeniber
dem nadchstliegenden Stand der Technik behaupteten
Vorteil der verbesserten optischen Eigenschaften nicht
glaubhaft zu machen. Folglich, ausgehend von Experiment
7 von D7 als nachstliegendem Stand der Technik, liegt
dem Streitpatent ebenfalls die objektive Aufgabe
zugrunde, weltere aromatische Polycarbonate

bereitzustellen.

Naheliegen

23.

Es ist nicht strittig, dass es dem Fachmann wohl

bekannt war, dass sowohl phenolische OH-Gruppen im
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Sinne des Streitpatents als auch die im vorliegenden
Anspruch 1 zusatzlich genannten Verunreinigungen in
aromatischen Polycarbonaten nicht erwlinscht waren. Es
wird in dieser Hinsicht auf die Beschreibung des Stands
der Technik im Streitpatent verwiesen (Absatze [0008],
[0009], [0012] und [0015]). Ferner sind die definierten
Maximalmengen fir diese Substanzen bzw. phenolische OH-
Gruppen mit keinem technischen Effekt verbunden, so
dass die Wahl dieser jeweiligen Maximalmengen als
willkirlich und somit fir den Fachmann als naheliegend

zUu betrachten ist.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Fachmann ohne
erfinderisches Zutun in der Lage gewesen ware, ein
aromatisches Polycarbonat bereitzustellen, das die im
Anspruch 1 genannten Verunreinigungen bzw. phenolische
OH-Gruppen in dem Anspruch 1 definierten Maximalmengen
enthdalt. Wie in den Punkten 18.1 bis 18.3 supra
dargelegt, hatte der Fachmann ausgehend von D7 und
anhand der richtungsweisenden Angaben in diesem
Dokument ohne zumutbaren Aufwand ein aromatisches
Polycarbonat, das weniger als 5 ppm aromatische
Chlorverbindungen, weniger als 0,5 ppm Dichlormethan,
weniger als 5 ppm einwertige Phenole und weniger als
0,5 ppm aromatische Verbindungen, die kein Chlor

enthalten, bereitstellen konnen.

Die Antwort auf die Frage, ob der Fachmann auf die
gleiche Weise ein aromatisches Polycarbonat héatte
bereitstellen kénnen, das die weiteren im Anspruch 1
definierten Bedingungen ebenfalls erfillt, la&sst sich
unter Bericksichtigung der Bedeutung dieser Bedingungen

beantworten:
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als 0,01 Tetrachlorkohlenstoff

GemalR Absatz [0014] des Streitpatents wird bei der
Phosgenherstellung aus Chlor und Kohlenmonoxid, die fir
das Phasengrenzfldchenverfahren erforderlich ist, eine
ggf. vorkommende Nebenkomponente Methan bekannterweise
zu Tetrachlorkohlenstoff umgesetzt. Aus den Absatzen
[0014] (Spalte 4, Zeilen 22-29) und [0015] (Spalte 4,
Zeilen 30 bis Spalte 5, Zeile 6) ist zu entnehmen, dass
die Isolierungsmethode des Sprihverfahrens, bzw. des
Eindisens von Dampfen von aromatischen, nicht
chlorierten aromatischen Verbindungen, zu einer
Anreichung an Tetrachlorkohlenstoff im
Produktionskreislauf und somit zu einem hohen Gehalt,
zum Beispiel 2 ppm, im Polycarbonat fihrt. Ob ein
Gehalt an Tetrachlorkohlenstoff im Polycarbonat wvon
weniger als 0,01 ppm zwingend erhalten wird, wenn das
Polycarbonat wie im ndchstliegenden Stand der Technik
mittels Verdampfen des Ldosungsmittels isoliert wird,
ist weder aus dem Streitpatent noch aus D7 zu

entnehmen.

als 2 ppm Diarylcarbonate

Die Parteien waren sich einig, dass die Anwesenheit wvon
Diarylcarbonaten im Polycarbonat auf ihre Verwendung
als Monomer im Umesterungsverfahren zurltckzufihren ist
(Absatz [0008] des Streitpatents) und somit, dass die
Definition einer Menge an Diarylcarbonaten von weniger
als 2 ppm keinen weiteren Unterschied zum
nachstliegenden Stand der Technik, in dem das
Polycarbonat mittels des Phasengrenzfldchenverfahrens
hergestellt wird, darstellt.
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als 2 ppm Bisphenole

Es ist ebenfalls nicht strittig, dass die Ursache fir
die Anwesenheit von Bisphenolen in Polycarbonat auf
ihre Verwendung fir die Polycarbonatherstellung
zurickzufihren ist. In den Beispielen von D7 wird als
Bisphenol Bisphenol A verwendet (Absatz [0090]), dessen
Gehalt in den hergestellten Polycarbonaten nicht
offenbart wird. Da andere Bisphenole nicht erwadhnt
sind, besteht kein Grund zur Annahme, dass andere
Bisphenole in den hergestellten Polycarbonaten zu

finden sind.

als 0,05 ppm Alkalimetalle

Es ist auch nicht strittig, dass die Anwesenheit von
Alkalimetallen in Polycarbonaten auf die Verwendung von
Katalysatoren zur Herstellung des Polycarbonats durch
das Umesterungsverfahren zurlckzufihren ist (Absatz
[0009] des Streitpatents). Die Anwesenheit dieser
Verunreinigungen in einem Polycarbonat, das wie in D7
mittels des Phasengrenzflachenverfahrens hergestellt
wird, ist daher nicht zu erwarten. Dies wird in Absatz
[0073] von D7 bestatigt, wonach alle genannten
Katalysatoren kein Alkalimetall enthalten.

als 0,2 ppm Kresole

GemaR Streitpatent (Absatz [0012]) entstehen Kresole
bei dem thermischen Abbau von Polycarbonaten. Aus D7
ist nicht zu entnehmen, ob und in welcher Anzahl
Kresole in den mit den Experimenten von D7

hergestellten Polycarbonaten zu finden sind.
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Weniger als 200 ppm phenolische OH-Gruppen

23.

Analog zu Punkt 13 supra ist es notwendig im Kontext
des erteilten Anspruchs 2 (entsprechend dem
vorliegenden Anspruch 1) den unklaren Begriff
"phenolische OH-Gruppen" auszulegen. In dieser Hinsicht
wurde von den Parteien nicht bestritten, dass dieses
Merkmal im Hinblick auf Absatz [0009] des Streitpatents
keine flichtigen Bestandteile, sondern die phenolischen
OH-Endgruppen des Polycarbonats und somit ein Merkmal

der Polymerketten definiert.

Im Absatz [0009] des Streitpatents wird des Weiteren
angegeben, dass hohe Mengen an phenolischen OH-
Endgruppen, die beispielsweise oberhalb von 200 ppm
liegen, bei technisch hergestellten Polycarbonaten nach
dem Umesterungsverfahren vorkommen. Beispiel 6 des
Streitpatents, das auf Grund einer zu hohen Menge an
freiem Phenol von 11 ppm kein Polycarbonat gemal
vorliegendem Anspruch 1 darstellt, zeigt, dass ein nach
dem Phasengrenzflachenverfahren erhaltenes Polycarbonat
ein Gehalt an phenolischen OH-Endgruppen von 170 ppm
aufweist. Ob ein Gehalt an phenolischen OH-Endgruppen
mit weniger als 200 ppm ebenfalls bei dem Polycarbonat
aus den Experimenten von D7 erhalten wird, ist nicht

bekannt.

Ungeachtet dessen, ob alle diese zusatzlichen in
Anspruch 1 definierten Bedingungen weitere
Unterscheidungsmerkmale gegeniber dem im Experiment 7
von D7 erhalten Polycarbonat darstellen, ist folgendes

festzustellen:

Aufgrund der, wie in Punkt 23.1 supra dargestellt, fir
den Fachmann bekannten Ursache fir die im Anspruch 1

definierten Verunreinigungen, bzw. phenolische OH-
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Endgruppen, deren im Anspruch 1 festgelegten

Maximumgehalt von ihm ersucht wird, ware es fir ihn
naheliegend gewesen, sowohl auf die Herstellung der
Polycarbonatlodsung, als auch auf das Verfahren zur

Isolierung des Polycarbonats zu achten.

GemaR Streitpatent wird die Polycarbonatldsung anhand
der allgemeinen Lehre aus den Absatzen [0073] bis
[0090] hergestellt. Eine spezifischere Lehre
hinsichtlich der Moglichkeit, den Gehalt an
phenolischen OH-Endgruppen oder den Gehalt an den in
Anspruch 1 definierten Verunreinigungen
(Tetrachlorkohlenstoff, Bisphenole, Alkalimetalle), die
Unterscheidungsmerkmale gegeniiber den Polycarbonaten
aus D7 darstellen konnen, durch Anpassung des
Verfahrens zur Herstellung der Polycarbonatldsung
einzustellen, ist aus dem Streitpatent nicht zu
entnehmen. Die Kammer stellt aber fest, dass die in D7
angegebene Lehre zur Herstellung der
Polymercarbonatldsung (Absatze [0064] bis [0081])

derjenigen aus dem Streitpatent entspricht.

Im Hinblick auf Punkte 6.1 bis 6.8 supra, gibt es
keinen Grund zur Annahme, dass die Verwendung einer
Vorrichtung gemal Streitpatent gegeniiber der
Vorrichtung aus D7 zu einem weiter abgesenkten Gehalt
an flichtigen Substanzen des Polycarbonats, geschweige
denn zu einer verringerten Produktschadigung des
Polycarbonats, fuhrt. Unter diesen Umstanden ist die
Féhigkeit dieser beiden Vorrichtungen, eine wirksame
Entgasung der Polycarbonatschmelze zu erreichen, ohne
einen thermischen Abbau des Polycarbonats, insbesondere
ohne die Entwicklung von Kresolen, herbeizufiihren, als

gleichwertig zu betrachten.
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Angesicht der identischen Lehre zur Herstellung der
Polycarbonatlodsung und der festgestellten
Gleichwertigkeit der Vorrichtungen des nadchstliegenden
Stands der Technik und der des Streitpatents, um das
Polycarbonat nicht nur zu entgasen, sondern es auch
ohne Produktschadigungen herbeizufthren, kommt die
Kammer zur Schlussfolgerung, dass die von der
Patentinhaberin vorgetragene Ausfilhrbarkeit des
Polycarbonats gemal Anspruch 1 die Fahigkeit fir den
Fachmann auf Basis des allgemeinen Fachwissens und
anhand von zumutbaren Experimenten die lickenhafte

Information im Streitpatent zu schlielen voraussetzt.

Folglich ist die Kammer der Uberzeugung, dass eine zu
Gunsten der Patentinhaberin anerkannte Ausfihrbarkeit
des Polycarbonats gemall Anspruch 1 nur zu dem Schluss
fiihren kann, dass der Fachmann ausgehend von Beispiel 7
von D7, anhand der Lehre in diesem Dokument zur
Herstellung der Polycarbonatldsung und ihrer Entgasung
und unter Berlcksichtigung des allgemeinen Fachwissens
mit zumutbaren Experimenten in der Lage gewesen ware,
ein aromatisches Polycarbonat gemal Anspruch 1

bereitzustellen.

Aus den vorstehend genannten Grinden kommt die Kammer
zu dem Schluss, dass sich die Loésung der technischen
Aufgabe, wie in Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7
vorgeschlagen ist, in naheliegender Weise aus dem Stand

der Technik ergibt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7
beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Demzufolge ist der Hilfsantrag 7 nicht gewahrbar.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



