BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.
(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. Februar 2025
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0885/23 - 3.3.03
Anmeldenummer: 17835802.4
Verdffentlichungsnummer: 3558560
IPC: c08G18/54, B22Cl/22, B22Cl/1e,
c08G18/76, C08G18/18
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
BINDEMITTEL AUF BASIS VON PHENOLHARZEN VOM BENZYLETHERTYP
ENTHALTEND FREIES PHENOL UND FREIE HYDROXYBENZYLALKOHOLE

Patentinhaberin:
ASK Chemicals GmbH

Einsprechende:

HUTTENES-ALBERTUS Chemische Werke
Gesellschaft mit beschréankter Haftung

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 100(c), 123(2), 123(3)
VOBK 2020 Art. 12(1) (a), 12(2)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Schlagwort:

Anderungen - Erweiterung uber den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (ja: Hauptantrag; Hilfsantrédge 1,
2 und 6 bis 16) - Ausdehnung des gewadhrten Schutzes (ja:
Hilfsantrage 3 bis 5)

Grundlage des Verfahrens - angefochtene Entscheidung

Zitierte Entscheidungen:
G 0002/10

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Eurcpiisches

Patentamt
European
Patent Office
Qffice eureplen

des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

Boards of Appeal 85540 Haar
GERMANY
Chambres de recours Tel. +49(0)89 2399-0

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0885/23 - 3.3.03

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03

Beschwerdefiihrerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

vom 5. Februar 2025

ASK Chemicals GmbH
Reisholzstrasse 16-18
40721 Hilden (DE)

Miller Schupfner & Partner

Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
(Hamburg)

Schellerdamm 19

21079 Hamburg (DE)

HUTTENES-ALBERTUS Chemische Werke
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
WiesenstraRe 23

40549 Diisseldorf (DE)

Eisenfilhr Speiser
Patentanwalte Rechtsanwalte PartGmbB
Postfach 10 60 78
28060 Bremen (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 6. Marz 2023
zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 3558560 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: O. Dury
M. Millet



-1 - T 0885/23

Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Patent EP 3 558 560

widerrufen wurde.

Anspriche 1 und 5 der urspriinglichen Anmeldung lauteten

wie folgt:

"l. Bindemittel zum Ausharten von Formstoffmischungen

aufweisend zumindest:

- eine Polyol-Komponente, wobei die Polyol-Komponente

ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist;

- eine lsocyanat-Komponente aus einem oder mehreren
Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-

Gruppen pro Molekiil; wobei

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der

nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthalt freies Phenol und freien
Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhaltnis wvon
freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol betragt 1

zu groRer als 1,2;

b) das Bindemittel enthalt freies Phenol und freies
Saligenin und das Gewichtsverhdltnis von freiem Phenol

zu freiem Saligenin betragt 1 zu grobBer als 1,1."

"5. Bindemittel bzw. Formstoffmischung nach zumindest

einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei das
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Iv.
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Phenolharz vom Benzylethertyp, bezogen auf das Gewicht,
kleiner als 2,5 Gew.% freies Phenol enthalt,

vorzugsweise kleiner als 2 Gew.%."

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende

Dokumente herangezogen:

D7: Erklarung von Frau A. Klose, Angestellte der
Einsprechenden, datiert vom 18. August 2021
D11: WO 2017/153474 Al
D13: J. Ming Zhuang und P. R. Steiner,
Holzforschung, Vol. 47, No. 5, 1993,
Seiten 425-434

In der angefochtenen Entscheidung befand die

Einspruchsabteilung unter anderem folgendes:

- Anspriiche 1 und 17 wie erteilt erfiillten nicht die

Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

- Der wahrend der miindlichen Verhandlung eingereichte
Hilfsantrag 1 sei zugelassen worden. Dieser Antrag
erfiillte jedoch nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (3) EPU.

- Die am Ende der mindlichen Verhandlung geltenden
Hilfsantrdge 2 bis 12 (welche als Hilfsantrage 1
bis 10 mit Schriftsatz vom 11. Januar 2022 und als
Hilfsantrag 11 mit Schriftsatz vom 3. Mai 2022
eingereicht wurden) erfiillten nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU (aus

denselben Grinden wie der Hauptantrag).

Das Patent wurde daher widerrufen.
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Mit der Beschwerdebegriindung reichte die

Beschwerdefiithrerin die Hilfsantrdage 1 bis 5 ein.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK teilte
die Kammer ihre vorlaufige Meinung zur Vorbereitung auf

die mindliche Verhandlung mit.

Die mindliche Verhandlung fand am 5. Februar 2025 in
Anwesenheit der Beschwerdefiihrerin und der

Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) statt.

Die Endantrage der Parteien lauteten wie folgt:

Die Beschwerdefilthrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Hilfsantrdgen 1 bis 5, ferner hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
auf der Grundlage eines der mit Schriftsatz wvom

11. Januar 2022 eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 10 und
des mit Schriftsatz vom 3. Mai 2022 eingereichten
Hilfsantrags 11, wobei diese Antrage als jeweilige

Hilfsantrdage 6 bis 16 gekennzeichnet wurden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.

Anspriche 1 und 17 des Hauptantrags (Patent wie
erteilt) lauten wie folgt (in Anspruch 1 sind die
Hinzufiigungen gegenliber Anspruch 1 der urspriinglichen

Anmeldung fett hervorgehoben) :

"l. Bindemittel zum Ausharten von Formstoffmischungen

aufweisend zumindest:
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- eine Polyol-Komponente, wobei die Polyol-Komponente

ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist;

- eine Isocyanat-Komponente aus einem oder mehreren
Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-

Gruppen pro Molekil; wobei

- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol
enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis 16 Gew. %
betragt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels 1
bis 26 Gew. % betragt,

jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes wvom

Benzylethertyp, und

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der

nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthalt freies Phenol und freien
Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhadaltnis wvon
freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol betrdgt 1

zu groRer als 1,2;

b) das Bindemittel enthalt freies Phenol und freies
Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das
Gewichtsverhaltnis von freiem Phenol zu freiem
Saligenin betragt 1 zu grohler als 1,1."

"17. Kit zur Herstellung

- eines Bindemittels zum Ausharten von
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Formstoffmischungen oder

- zur Herstellung eines Formstoffmischung umfassend
das Bindemittel und einen feuerfesten

Formgrundstoff

umfassend getrennt voneinander zumindest eine
Isocyanat-Komponente und eine Phenolharz-Komponente,
wobei die Isocyanat-Komponente eine oder mehrere
Isocyanat-Verbindungen mit zumindest 2 Isocyanat-

Gruppen pro Molekil umfasst;

die Phenolharz-Komponente ein Phenolharz wvom
Benzylethertyp umfasst;
- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol
enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis
16 Gew.% betragt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels
1 bis 26 Gew. % betragt,

jeweills bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom

Benzylethertyp und

das Bindemittel weiter durch eines oder beide der

nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

a) das Bindemittel enthalt freies Phenol und freien
Hydroxybenzylalkohol und das Gewichtsverhadaltnis von
freiem Phenol zu freiem Hydroxybenzylalkohol

betragt 1 zu grohker als 1,2;

b) das Bindemittel enthdlt freies Phenol und freies
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Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das
Gewichtsverhdaltnis von freiem Phenol zu

freiem Saligenin betrdgt 1 zu grdBer als 1,1."

Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsantrdage 1 und 2 ist

identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Anderungen

(Hinzufliigungen fett hervorgehoben; Streichungen als

gestrichenr gekennzeichnet) :

"- das Phenolharz vom Benzylethertyp Bindemittet

kleiner 3 Gew.% freies Phenol enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Phenolharzes vom
Benzylethertyp Bindemittets 1 bis 16 Gew.% betragt

und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Phenolharzes vom
Benzylethertyp Bindemittels 1 bis 26 Gew.% betragt

jewells bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes wvom

Benzylethertyp".

Anspruch 17 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom
Anspruch 17 des Hauptantrags durch folgende Anderungen

(Hinzufliigungen fett hervorgehoben; Streichungen als

gestrichen gekennzeichnet) :

"die Phenolharz-Komponente ein Phenolharz vom

Benzylethertyp uwmfasst ist;

- das Phenolharz vom Benzylethertyp Bindemittet
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Q

kleiner 3 Gew.% freies Phenol enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Phenolharzes vom
Benzylethertyp Birdemittels 1 bis 16 Gew.% betragt

und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Phenolharzes vom
Benzylethertyp Bindemittels 1 bis 26 Gew.% betragt

jeweills bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes wvom

Benzylethertyp".

XITI. Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsantrage 4 und 5 ist
identisch mit Anspruch 17 bzw. Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3.

XITIT. Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 ist identisch mit
Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 und unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die
Untergrenzen der Bereiche des Saligeningehalts und des

Hydroxybenzylalkoholgehalts erhdoht wurden.

XIV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende

Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefligt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp ein mittleres
Molekulargewicht (Gewichtsmittel nach DIN 55672-1
mittels GPC) von zumindest 500 g/mol aufweist, ohne

Phenol und monomere Additionsprodukte".
XV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende

Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefligt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp eine OH-Zahl
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nach DIN 53240 von 500 bis 900 mg KOH/g aufweist".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgende Anderungen

(Hinzufigungen fett hervorgehoben; Streichungen als

gestriechen gekennzeichnet):

"das Bindemittel weiter durch eines—eoder beide derx

nachfolgendess Merkmale gekennzeichnet ist:

o) Aaa RanrnA~ma+4+ ~1 nth33l+ £ o Dhoeane~al 190 A £Fann o

(S EEEES 1 & 5 s e e mp 3 2 & 5 3 1 4 3 m S o S S S 3 3 e S S S N i N > S s N N 6 1 O S © 1 55 & R S o o
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b)r—das Bindemittel enthalt freies Phenol und freies
Saligenin (o-Hydroxybenzylalkohol) und das

Gewichtsverhaltnis von freiem Phenol zu freiem

Saligenin betrdagt 1 zu 1,5 bis 1 zu 25 +—zu—gréler als
e

Anspruch 1 der jeweiligen Hilfsantrdge 11 und 12
unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 10
dadurch, dass der Bereich des Gewichtsverhdaltnisses von
freiem Phenol zu freiem Saligenin weiter eingeschrankt

wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 dadurch, dass der Bereich
des mittleren Molekulargewichts des Phenolharzes vom

Benzylethertyp eingeschrankt ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 14 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die folgenden

Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefiigt wurden:
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"wobei ein Losungsmittel enthalten ist und das
Losungsmittel fiir die Polyolkomponente

Dicarbonsdureester und Fettsdureester enthalt".

XX. Anspruch 1 des Hilfsantrags 15 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das folgende

Merkmal am Ende des Anspruchs hinzugefiigt wurde:

"wobei das Phenolharz vom Benzylethertyp neben freiem

Phenol weiterhin Cardanol enthalt".

XXT. Anspruch 1 des Hilfsantrags 16 unterscheidet sich im
Wesentlichen vom Anspruch 17 des Hauptantrags durch
folgende Anderungen (Hinzufiigungen fett hervorgehoben;
Streichungen als gestriehern gekennzeichnet) :

"- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol

enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 2 + bis
16 Gew. % betragt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels
2 1+ bis 26 Gew. % betragt,

jeweills bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom

Benzylethertyp".

XXIT. Die fiir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Der in der Beschwerdebegrindung gekennzeichnete
Einwand e) nach Artikel 123 (2) EPU solle als

verspatet zuriickgewiesen werden.
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b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und
der jeweiligen Hilfsantradge 1, 2 und 6 bis 16
verstdBe nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

c) Der Gegenstand der Anspruche 1 und 17 des
Hilfsantrags 3 und des Anspruchs 1 der jeweiligen
Hilfsantrdage 4 und 5 erfiille die Erfordernisse des

Artikels 123 (3) EPU.

XXIII. Die fir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Der in der Beschwerdebegriindung gekennzeichnete
Einwand e) nach Artikel 123 (2) EPU solle

beriicksichtigt werden.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und
der jeweilligen Hilfsantrdge 1, 2 und 6 bis 16
erfille nicht die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU.
c) Der Gegenstand der Anspruche 1 und 17 des
Hilfsantrags 3 und Anspruch 1 der jeweiligen

Hilfsantrdage 4 und 5 erfiille nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag - Patent wie erteilt

1. Zulassung eines Einwandes nach Artikel 100 c) und

123 (2) EPU



- 11 - T 0885/23

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, das Ermessen der
Einspruchsabteilung zu lberpriifen und den Einwand nach
e) wie auf Seite 5, oben, der Beschwerdebegriindung
definiert, als verspatet zurlickzuweisen. Diesbeziiglich
machte die Beschwerdefiihrerin geltend, dass der Einwand
e) ein Einwand nach Artikel 100 c) EPU sei, der auf die
Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol in Anspruch 1 wie erteilt im
Vergleich zu der urspriinglichen Anmeldung gerichtet sei
(wobei sich diese Gehalte entweder auf das Bindemittel
als Ganzes - Anspruch 1 wie erteilt - oder nur auf das
Phenolharz vom Benzlyethertyp - urspriingliche Anmeldung
- beziehen). Dieser Einwand sei erstmals zum
letztmbglichen Zeitpunkt flir schriftliche Eingaben vor
der miindlichen Verhandlung erhoben worden (namlich mit
dem Schriftsatz der Einsprechenden vom

9. Dezember 2022). Ferner habe die Einspruchsabteilung
den Sachverhalt zu e) in Vorbereitung auf die miindliche
Verhandlung nicht ausfiithrlich genug beraten konnen. Die
Beschwerdefiithrerin sei daher der Auffassung, dass der
in der Beschwerdebegriindung gekennzeichnete Einwand e)
nach Artikel 100 c) EPU in Verbindung mit

Artikel 123 (2) EPU im Beschwerdeverfahren nicht

zuzulassen sei.

Fir die Kammer ist jedoch nicht klar, auf welcher

Rechtsgrundlage sie diesem Antrag stattgeben konnte.

Es ist unstreitig, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c) EPU bereits in der Einspruchsschrift
zuldssig vorgebracht wurde, wobei Einwdnde gegen
Anspruch 1 und Anspruch 17 wie erteilt erhoben wurden.
Die Kammer sieht keinen Grund, eine andere Auffassung

Zu vertreten.
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Ferner stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin zu,
dass der Einwand nach e) die Anspriche 1 und 17 wie
erteilt betrifft und, dass er erstmals schriftlich
innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten
Frist fir die Einreichung weiterer Schriftsatze zur
Vorbereitung der mindlichen Verhandlung vorgebracht
wurde (wie von der Beschwerdefihrerin auf Seite 5,
oben, der Beschwerdebegriindung eingeraumt). Die
Zulassung dieses Einwands wurde vor der
Einspruchsabteilung von den Patentinhaberin nicht in
Frage gestellt, sodass der Einwand in der angefochtenen
Entscheidung inhaltlich behandelt wurde. Auf dieser
Basis ist dieser Einwand grundsatzlich Teil des
Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (1) a) und 12 (2)
VOBK) . Diesbeziiglich ist die Kammer der Auffassung,
dass das EPU keine Vorschrift enthdlt, wonach ein
Einwand, der im Verfahren erdrtert wurde und in der
angefochtenen Entscheidung behandelt worden ist, im
Beschwerdeverfahren riickwirkend vom Verfahren

ausgeschlossen werden kann.

Aus diesen Grinden hat die Kammer entschieden, dem
Antrag der Beschwerdefihrerin nicht stattzugeben, den
Einwand nach e) wie auf Seite 5, oben, der

Beschwerdebegrindung definiert, nicht zuzulassen.

Artikel 100 c) und 123 (2) EPU

Die Beschwerdegegnerin wandte in Ubereinstimmung mit
der Einspruchsabteilung ein, dass die Anspriche 1 und
17 des Hauptantrags nicht direkt und unmittelbar aus
der ursprunglichen Anmeldung zu entnehmen seien
(Artikel 100 ¢) EPU i.V.m. Artikel 123 (2) EPU).

Wie in der Entscheidung G 2/10 dargelegt (siehe
insbesondere die Abschnitte 4.5.1, 4.5.2 und 4.5.4 der
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Entscheidungsgriinde), ist fliur die Frage, ob eine
Anderung gegen Artikel 123 (2) EPU verstdBt, zu priifen,
ob die durchgefilhrte Anderung dazu fihrt, dass die
Fachperson neue technische Informationen erhalt, die
sie der urspringlich eingereichten Fassung der
Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen
wiirde. Ob die Fachperson neue Informationen erhalt,
hangt davon ab, wie sie den geadnderten Anspruch
verstehen wiirde und ob sie unter Heranziehung des
allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest
implizit, aber direkt und unmittelbar, in der Anmeldung

offenbart ansehen wirde.

Anspruch 1 des Hauptantrags (Anspruch 1 wie erteilt)
Ein Streitpunkt zwischen den Parteien betraf die Frage,
worauf sich die Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol in der urspringlichen Anmeldung

und in den erteilten Ansprichen beziehen.

Diesbeziiglich sind diese Gehalte im Anspruch 1 wie

erteilt wie folgt definiert:

"wobeil

- das Bindemittel kleiner 3 Gew. % freies Phenol
enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Bindemittels 1 bis 16 Gew.$%
betragt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Bindemittels 1
bis 26 Gew. % betragt,

jeweills bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom
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Benzylethertyp, "

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, eine Stitze fir
diese Gehaltsangaben kdénne aus der Passage auf Seite 8,
Zeile 33 bis Seite 9, Zeile 4 der urspringlichen

Anmeldung entnommen werden. Diese Passage lautet:

"Der freie Phenol-Gehalt betragt, bezogen auf das
Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp,
vorzugsweise kleiner 3 Gew. %, insbesondere kleiner 2,5

o) [

Gew. % oder sogar kleiner 2 Gew. %.

Demzufolge betradgt der Saligenin
(o—-Hydroxybenzylalkohol)-Gehalt z.B. 2 bis 16 Gew.%
oder 1 bis 8 Gew.% und der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt
z.B. 2 bis 26 Gew. % oder 1 bis 13 Gew. %, Jjeweils
bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom

Benzylethertyp."

In Bezug auf Anspruch 1 wie erteilt teilt die Kammer
die Auffassung der Beschwerdegegnerin und der
Einspruchsabteilung, dass die Gehaltsangaben fir freies
Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol eine
Bedingung fir die Mengen in dem Bindemittel als Ganzes
angeben. Nur die Basis fir die Berechnung der Mengen
ist das Gewicht des Phenolharzes vom Benzylethertyp
("jeweils bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes vom
Benzylethertyp" in Anspruch 1). Somit definiert
Anspruch 1 wie erteilt einen Gehalt an freiem Phenol,
Saligenin bzw. Hydroxybenzylalkohol, der samtliche
Anteile an freiem Phenol, Saligenin bzw.
Hydroxybenzylalkohol in allen Bestandteilen des
gesamten Bindemittels, wie von der Beschwerdegegnerin
dargelegt, umfasst. In diesem Zusammenhang ist auch zu
berilicksichtigen, dass die Formulierung von Anspruch 1

wie erteilt offen ist ("Bindemittel ... aufweisend
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zumindest:") und das Vorhandensein beliebiger anderer
Komponenten (die im Anspruch 1 nicht explizit genannt
werden) zuladsst. Insoweit ist kein Grund ersichtlich,
warum z. B. ein im Bindemittel gegebenenfalls
vorhandenes Losungsmittel fir die Pololkomponente
(urspriingliche Anmeldung: Seite 10, Zeile 32 bis
Seite 13, Zeile 20) oder ein Additiv (urspringliche
Anmeldung: Seite 13, Zeilen 22-27) kein freies Phenol,
Saligenin, oder Hydroxybenzylalkohol enthalten kann.
Solche Bestandteile waren dann nicht Bestandteil des
Phenolharzes vom Benzylethertyp, aber dennoch
Bestandteil des (gesamten) Bindemittels, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgetragen (Beschwerdeerwiderung:
Seite 24, letzter Absatz bis Seite 25, oben).

Dagegen beziehen sich die Gehaltsangaben fir freies
Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol in der
Passage auf Seite 8, Zeile 33 bis Seite 9, Zeile 4, der
urspringlichen Anmeldung, auf die sich die
Beschwerdefiihrerin bezieht, auf das Phenolharz vom
Benzylethertyp (d. h. auf einen einzelnen Bestandteil
des Bindemittels). Es ergibt sich ferner aus der
urspringlichen Anmeldung als Ganzes, dass sich die
Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol auf das Phenolharz vom
Benzylethertyp beziehen (Seite 1, Zeilen 8-9; Seite 3,
Zeilen 7-9; Seite 8, Zeilen 4-7 und 33-35; Seite 9,
Zeilen 6-19). Folglich beziehen sich die Gehaltsangaben
flir freies Phenol, Saligenin, und Hydroxybenzylalkohol
in der von der Beschwerdefiilhrerin zitierten Passage der
urspringlichen Anmeldung nicht auf die Mengen an freiem
Phenol, Saligenin, bzw. Hydroxybenzylalkohol, die im
gesamten Bindemittel vorhanden sind (wie jetzt in
Anspruch 1 wie erteilt definiert), sondern nur auf die
Mengen dieser Komponenten im Phenolharz wvom

Benzylethertyp. Wie bereits erlautert, konnen diese
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Mengen unterschiedlich sein, z. B. wenn das
gegebenenfalls verwendete Losungsmittel fir die
Polyolkomponente oder die gegebenenfalls verwendeten

Additive solche Komponenten enthalten.

Diese Auffassung wird durch den Aufbau der
urspringlichen Anmeldung in ihrer Gesamtheit bestdtigt.
Die Kammer teilt insoweit die in der miindlichen
Verhandlung geauberte Auffassung der
Beschwerdegegnerin, dass sich der Abschnitt
"Detaillierte Beschreibung der Erfindung" auf den
Seiten 3 bis 16 der urspringlichen Anmeldung wie folgt

untergliedern lasst:

- Beschreibung der Polyolkomponente des Bindemittels,
die ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist (Seite 3,
Zeile 28 bis Seite 9, Zeile 32);

- Beschreibung der Isocyanatkomponente des
Bindemittels (Seite 9, Zeile 34 bis Seite 10,
Zeile 30);

- Beschreibung der fir die Polyolkomponente und die
Isocyanatkomponente geeigneten L&semittel
(Seite 10, Zeile 32 bis Seite 13, Zeile 20);

- Beschreibung der gegebenenfalls im Bindemittel
enthaltenen Additive (Seite 13, Zeilen 22-27);

- Beschreibung von Formstoffmischungen, welche
feuerfeste Formgrundstoffe, die beanspruchten
Bindemittel und geeignete Katalysatoren enthalten
(Seite 13, Zeile 29 bis Seite 15, Zeile 8);

- Beschreibung eines Verfahrens zur Herstellung der

Formstoffmischungen und der nach diesem Verfahren
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hergestellten Formkdrper, sowie der Verwendung
dieser FormkoOrper (Seite 15, Zeile 10 bis Seite 16,
Zeile 19).

Es ist daher ersichtlich, dass die Passage auf Seite 8,
Zeile 27 bis Seite 9, Zeile 4 der urspringlichen
Anmeldung, auf die sich die Beschwerdefilthrerin bezieht,
nicht das Bindemittel als Ganzes betrifft, sondern nur
die im Bindemittel enthaltende Polyolkomponente, die

ein Phenolharz vom Benzylethertyp ist.

Angesichts dessen teilt die Kammer auch nicht die
Auffassung der Beschwerdefiilhrerin, es sei unerheblich,
"ob die Gew. % Angabe sich auf das Bindemittel, die
Polyol-Komponente oder das Phenolharz wvom
Benzylethertyp bezieht, weil die relevanten
Bestandteile immer dem "Phenolharz vom Benzylethertyp"
zugeordnet werden und die "Phenolharzes vom
Benzylethertyp" als BezugsgrdBe im Nenner

steht" (Beschwerdebegriindung: Seite 9, erster Absatz).
Wie oben in Abschnitt 2.3.3 dargelegt, unterscheiden
sich namlich, wenn freies Phenol, Saligenin oder
Hydroxybenzylalkohol in einem anderen Bestandteil des
Bindemittels (z. B. dem Losungsmittel fir die
Polyolkomponente oder einem Additiv) vorhanden sind,
die Gehalte dieser Komponenten im gesamten Bindemittel
(wie jetzt in Anspruch 1 wie erteilt definiert) von den
Gehalten dieser Komponenten (nur) im Phenolharz vom
Benzylethertyp. Die Griinde, warum die Kammer ferner die
Auffassung der Beschwerdefiihrerin nicht teilt, dass die
relevanten Bestandteile stets dem "Phenolharz vom
Benzylethertyp" zuzuordnen sind, werden in Abschnitt

2.4 unten erlautert.

In dieser Hinsicht ist die Kammer ferner der

Auffassung, dass die oben gezogene Schlussfolgerung
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gilt, unabhdngig davon, ob die im Anspruch 1 wie
erteilt definierten Mengenbereiche von "1 bis 16 Gew.%"
und "1 bis 25 Gew.%" und/oder derer Kombination mit
weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 wie erteilt als
urspringlich offenbart angesehen werden oder nicht (was
von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde: siehe
Abschnitte 1.2.1.1 und 1.2.1.2 der
Beschwerdeerwiderung) . MaBgeblich fir diese
Schlussfolgerung sind die unterschiedlichen
Definitionen der Gehaltsangaben (d.h. Menge an z.B.
freiem Phenol im gesamten Bindemittel vs. Menge an
freiem Phenol im Phenolharz vom Benzylethertyp), die zu

berilicksichtigen sind.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte aus, dass die
Entscheidung der Einspruchsabteilung fehlerhaft sei, da
sie auf einer falschen Auslegung des Begriffs "Gewicht
des Phenolharzes vom Benzylethertyp" beruhe
(Beschwerdebegriindung: Seite 7, dritter Absatz bis
Seite 9, erster Absatz). Insbesondere legte die
Beschwerdefiithrerin dar, dass "die Anmeldung so
geschrieben [ist], dass (freies) Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol zur Bestimmung des Phenol-,
Saligenin- und Hydroxybenzylalkohol-Gehalts stets dem
Phenolharz vom Benzylethertyp zugerechnet werden und in
keinem Fall der Isocyanat Komponente oder dem

Losungsmittel" (Seite 8, zweiter Absatz).

Diesbeziiglich stitzte sich die Beschwerdefihrerin auf
die Passage auf Seite 8, Zeilen 27-31 der

urspringlichen Anmeldung, die wie folgt lautet:

"Im Einzelnen meint Gewicht des Phenolharzes vom
Benzylethertyp die Summe der Gewichte des Phenolharzes
und der zugehdrigen (freien) Monomere, wobei das

Phenolharz das Umsetzungsprodukt von zumindest einer
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Formaldehyd-Verbindung und einer Phenol-Verbindung ist,
einschlieBlich polymeranaloger Umsetzungsprodukte, wie

z.B. der Alkoxylierung der Endgruppen."

Nach Meinung der Beschwerdefilhrerin ergebe sich aus
dieser Passage, dass sich im Rahmen der urspringlichen
Anmeldung der Begriff "Gewicht des Phenolharzes vom
Benzylethertyp" nicht nur auf das Gewicht des
Phenolharzes, sondern zusatzlich auch auf das Gewicht
der unreagierten Monomere und Zwischenprodukte beziehe.
Insoweit ergebe sich aus der Beschreibung eindeutig,
dass Hydroxybenzylalkohole als Zwischenprodukte, die im
ersten Reaktionsschritt der Formaldehydaddition
entstehen, in das "Gewicht des Phenolharzes wvom

Benzylethertyp" einzubeziehen sind.

Die Kammer halt das Argument der Beschwerdefithrerin
jedoch aus folgendem Grund nicht fir Uberzeugend:
selbst wenn man die Passage auf Seite 8, Zeilen 27 bis
31, der urspringlichen Anmeldung so liest, wie die
Beschwerdefiithrerin es getan hat, bleibt es dabei, dass
die im folgenden Absatz auf Seite 8, Zeile 34, bis
Seite 9, Zeile 4, angegebenen Mengen sich auf die
Mengen an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol beziehen, die im Phenolharz vom
Benzylethertyp (und nicht im gesamten Bindemittel)
enthalten sind. Daher kann das Argument der
Beschwerdefihrerin die obige Schlussfolgerung nicht

andern.

Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die gleiche
Schlussfolgerung beziiglich Artikel 123 (2) EPU gezogen
werden muss, unabhangig davon, ob die Passage auf
Seite 8, Zeilen 27-31, der urspringlichen Anmeldung in
Anspruch 1 wie erteilt mitgelesen wird (oder enthalten

ist) oder nicht. Aus diesem Grund sind die in der
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jlingsten Vorlage G 1/24 aufgeworfenen Fragen zur
Auslegung von Ansprichen fur die vorliegende Beschwerde

nicht entscheidend.

Diesbeziiglich ist anzumerken, dass die wvon der
Beschwerdefilhrerin vorgeschlagene Auslegung der Passage
auf Seite 8, Zeilen 27-31 der urspringlichen Anmeldung
(siehe oben, Abschnitt 2.4.1, letzter Absatz) von der
Beschwerdegegnerin in der mundlichen Verhandlung vor
der Kammer bestritten wurde. Auch die
Einspruchsabteilung war in diesem Zusammenhang der
Ansicht, dass aus dieser Passage nicht klar hervorgehe
dass das Saligenin und der Hydroxybenzylalkohol Teil
des Phenolharzes sein missen (Begrindung:

Abschnitt 2.4.2). Angesichts der obigen Ausfiihrungen
ist jedoch die Frage, wie die Passage auf Seite 8§,
Zeilen 27 bis 31 der ursprunglichen Anmeldung zu
interpretieren ist, fir die vorliegende Entscheidung
nicht relevant, da die Argumentation der
Beschwerdefiihrerin nicht zutrifft, selbst wenn diese
Passage zugunsten der Beschwerdefilhrerin gelesen wird.
Es ist daher nicht erforderlich, in der vorliegenden
Entscheidung auf den diesbeziiglichen Streitpunkt

zwischen den Parteien einzugehen.

Aus den oben genannten Grinden ist die Kammer ferner
der Ansicht, dass die Passage auf Seite 8§,

Zeilen 27-31, der urspringlichen Anmeldung, selbst wenn
sie in Betracht gezogen werden wirde, keinen Grund
geben wirde, den Begriff "Phenolharz wvom
Benzylethertyp" so zu lesen, dass er Phenol oder
Hydroxybenzylalkohol (inkl. Saligenin) "egal wie diese
zum Bindemittel zugegeben werden" einschlielit, wie wvon
der Beschwerdefihrerin vorgetragen

(Beschwerdebegriindung: Seite 7, dritter Absatz bis
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Seite 8, zweilter Absatz).

In diesem Zusammenhang ist die Kammer auch der
Auffassung, dass die unter Abschnitt 2.3.3 dargelegte
Auslegung des Anspruchs 1 wie erteilt technisch
sinnvoll ist und daher von der Fachperson nicht

ausgeschlossen wurde.

Die Beschwerdefiihrerin hat hierzu ausgefiihrt, dass
keine Fachperson freies Phenol, Saligenin oder
Hydroxybenzylalkohol der Isocyanatkomponente zuordnen

wliirde (Beschwerdebegriindung, Seite 8, zweiter Absatz).

Die Kammer stellt fest, dass die oben dargestellten
Schlussfolgerungen nicht darauf beruhen, dass freies
Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol der
Isocyanatkomponente zugeordnet wirden. Relevant fir
diese Schlussfolgerung ist eher - wie bereits
ausgefiihrt -, dass nicht ausgeschlossen werden kann,
dass z. B. das Losungsmittel fir die Polyolkomponente
oder die im Bindemittel gegebenenfalls vorhandenen
Additive Produkte wie freies Phenol, Saligenin oder

Hydroxybenzylalkohol enthalten konnen.

Die Beschwerdefiithrerin fiihrte weiter aus, wenn das
Losungsmittel fir das Bindemittel Phenol oder
Hydroxybenzylalkohol (einschlieBRlich Saligenin)
enthalte, werde es dem "Phenolharz vom Benzylethertyp"
zugeordnet, und wenn es als Losungsmittel zugesetzt
werde, sei es immer Teil der Polyolkomponente, weil das
Patent bzw. die Anmeldung dies so definiere und weil
die Fachperson "dies ohnehin nur so verstehen

werde" (Beschwerdebegriindung, Seite 8, vorletzter und
letzter Absatz).

a) Die Grinde, aus denen die Kammer die Auffassung der
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Beschwerdefiithrerin nicht teilt, dass die urspringliche
Anmeldung eine giltige Grundlage fir eine solche

Auslegung enthalt, wurden bereits dargelegt.

b) Es ist fir die Kammer auch nicht ersichtlich, warum
die Fachperson "dies ohnehin nur so verstehen wirde".
Insbesondere wird die Aussage der Beschwerdefiihrerin
nicht durch Beweise belegt. Insbesondere ist fir die
Kammer nicht nachvollziehbar, warum diese Produkte,
wenn anwesend, immer dem "Phenolharz vom Benzylethertyp
zugeordnet werden sollten", wie wvon der

Beschwerdefiithrerin geltend gemacht.

c) In dieser Hinsicht hat die Beschwerdefihrerin in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer ausgefiihrt, dass
sich aus D11 (Seite 11, erster und letzter
vollstandiger Absatz) oder D7 (Abschnitt 2.2) ergebe,
dass ihre Auslegung fiir den Fachmann kein uniibliches

Verstandnis darstelle.

Die von der Beschwerdefiihrerin angefithrten Passagen auf
Seite 11 der D11 betreffen jedoch nur die Definition
eines Phenolharzes vom Benzylethertyp gemal der Lehre
der D11. Es ist daher fir die Kammer nicht ersichtlich,
inwiefern diese Offenbarung der D11 einen Einfluss auf
die ansonsten eindeutige Definition des Gehalts an
freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol des
Phenolharzes vom Benzylethertyp gemal der
urspriinglichen Anmeldung und/oder auf die Auslegung des
Anspruchs 1 wie erteilt in Bezug auf den Gehalt an
freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol auf
der Grundlage des Wortlauts des Anspruchs selbst haben
sollte. Insbesondere gibt die Offenbarung der D11 der
Kammer keinen Anlass, von der eindeutigen Offenbarung
in der urspriinglichen Anmeldung hinsichtlich der

Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und
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Hydroxybenzylalkohol oder von der diesbeziiglichen
eindeutigen Auslegung von Anspruch 1 wie erteilt

abzuweichen.

Gleiches gilt fiir das Dokument D7 (Abschnitt 2.2), das
einen Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin betrifft,
in dem ein Phenol-Formaldehyd-Harz des Standes der
Technik nachgearbeitet wurde, wobei der Gehalt an
freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol des
Phenol-Formaldehyd-Harzes bestimmt wurde. Es ist daher
flir die Kammer nicht ersichtlich, inwiefern der Inhalt
von D7 einen Einfluss auf die jeweilige Auslegung der
urspringlichen Offenbarung oder des Anspruchs 1 wie
erteilt hinsichtlich der Definition des Gehalts an
freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol haben

konnte.

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer, hat
die Beschwerdefiihrerin ferner auf die Tabellen 1 und 2
der Beispiele und auf Anspruch 5 der urspringlichen

Anmeldung Bezug genommen.

a) Die Tabellen 1 und 2 der Beispiele (Seite 18 der
urspringlichen Anmeldung) betreffen jedoch lediglich
die Zusammensetzung der Polyolkomponente auf Basis des
Phenolharzes von Benzylethertyp (siehe Seite 18,
Zeilen 11-12 und 15-16). Daher bestatigen diese
Tabellen, dass im Kontext der urspriinglichen Anmeldung
der Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol des Phenolharzes vom
Benzylethertyp relevant ist. Die Kammer kann jedoch
nicht erkennen, inwiefern diese Tabellen eine andere
Auslegung von Anspruch 1 wie erteilt in Bezug auf die
Definition des Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und

Hydroxybenzylalkohol ermdglichen sollen.
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b) Anspruch 5 der urspringlichen Anmeldung ist ein
abhangiger Anspruch, der eine bevorzugte
Ausfihrungsform des Bindemittels gemal urspringlichem
Anspruch 1 betrifft, wobei das Phenolharz vom
Benzylethertyp, bezogen auf das Gewicht, kleiner als
2,5 Gew.% freies Phenol, vorzugsweise kleiner als 2
Gew.%, enthalt. Damit stellt der urspringliche
Anspruch 5 jedoch lediglich ein zusatzliches Merkmal
dar, welches das beanspruchte Bindemittel gemdl dem
urspringlichen Anspruch 1 definiert, indem eine
zusadtzliche Anforderung an das Phenolharz wvom
Benzylethertyp gestellt wird. Damit bestatigt sogar
Anspruch 5, dass sich nach der urspringlichen Anmeldung
der Gehalt an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol auf das Phenolharz vom
Benzylethertyp sich bezieht. Auch hier ist es fur die
Kammer jedoch nicht ersichtlich, inwiefern der
urspringliche Anspruch 5 eine andere Auslegung von
Anspruch 1 wie erteilt in Bezug auf die Definition des
Gehalts an freiem Phenol, Saligenin und

Hydroxybenzylalkohol liefern kann.

c) Die Kammer ist daher der Auffassung, dass weder die
Tabellen 1 und 2 der Beispiele noch Anspruch 5 der
urspringlichen Anmeldung Anlass geben, von den
vorstehenden Schlussfolgerungen hinsichtlich der
Offenbarung der urspringlichen Anmeldung oder die
Auslegung des Anspruchs 1 wie erteilt beziuglich des
Gehaltes an freiem Phenol, Saligenin und

Hydroxybenzylalkohol abzuweichen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die von der
Beschwerdefihrerin vorgebrachten Argumente keine
Abweichung von der Entscheidung der Einspruchsabteilung
in Bezug auf die fehlende Grundlage in der

urspringlichen Anmeldung fir die Gehaltsangaben von
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freiem Phenol, Saligenin und Hydroxybenzylalkohol gemaB
Anspruch 1 wie erteilt rechtfertigen. Der Gegenstand
des Anspruchs 1 wie erteilt erfillt daher schon aus
diesem Grund nicht die Erfordernisse des Artikels 123
(2) EPU (Einwand unter Artikel 100 c) EPU).

Es ist daher nicht erforderlich, in der vorliegenden
Entscheidung auf die anderen von der Beschwerdegegnerin
gegen Anspruch 1 wie erteilt erhobenen Einwdnde nach
Artikel 100 c) und 123 (2) EPU einzugehen (siehe

Zusammenfassung auf Seite 27 der Beschwerdeerwiderung).

Anspruch 17 wie erteilt

Anspruch 17 wie erteilt enthédlt die gleichen
Gehaltsangaben an Phenol-, Saligenin- und
Hydroxybenzylalkohol wie Anspruch 1 wie erteilt. Daher
erfiillt - wie beide Parteien in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingeraumt haben (siehe
Protokoll: Seite 3, erster Absatz) - auch Anspruch 17
wie erteilt aus denselben Griinden nicht die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.

Angesichts des Vorstehenden erfiillt der Gegenstand der
Anspriiche 1 und 17 des Hauptantrags nicht die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU. Daher ist der

Hauptantrag (Patent wie erteilt) nicht gewahrbar.

Hilfsantrdge 1 und 2

Anspruch 1 der jeweiligen Hilfsantrdage 1 und 2 ist
identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags. Die
Hilfsantrdage 1 und 2 sind daher aus demselben Grund wie
der Hauptantrag nicht zuldssig. Unter diesen Umstanden
kann die Frage der Zulassung dieser Hilfsantrage

(Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 4.1, erster Absatz)
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dahingestellt bleiben.

Hilfsantrag 3 (entspricht Hilfsantrag 1 der

angefochtenen Entscheidung)

Es war unstreitig, dass der geltende Hilfsantrag 3 dem
Hilfsantrag 1 gemé&R der angefochtenen Entscheidung

entspricht.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Phenol-,
Saligenin- und Hydroxybenzylalkohol-Gehalte wie folgt
definiert sind (Hinzufiigungen fett hervorgehoben;
Streichungen als gestrichen gekennzeichnet) :

"wobei

- das Phenolharz vom Benzylethertyp Bindemittetr kleiner

3 Gew.% freies Phenol enthalt und

- der Saligenin-Gehalt des Phenolharzes wvom
Benzylethertyp Bindemittets 1 bis 16 Gew.% betragt und

- der Hydroxybenzylalkohol-Gehalt des Phenolharzes vom
Benzylethertyp Bindemittets 1 bis 26 Gew.% betragt,

jewells bezogen auf das Gewicht des Phenolharzes wvom

Benzylethertyp".

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Einspruchsabteilung die Auffassung, dass u.a.
Anspruch 1 des dann geltenden Hilfsantrags 1 (jetzt
Hilfsantrag 3) die Erfordernisse wvon

Artikel 123 (3) EPU nicht erfiille (Griinde fiir die
Entscheidung: Abschnitt 6).
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Nach Artikel 123 (3) EPU darf das europidische Patent
nicht in der Weise geandert werden, dass der
Schutzbereich erweitert wird. Im vorliegenden Fall
stellt sich daher die Frage, ob der Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1 unter den Schutzbereich der
erteilten Anspriiche (insbesondere Anspruch 1 wie
erteilt) fallt.

Hierzu ist festzustellen, dass im Anspruch 1 wie
erteilt die Gehalte an freiem Phenol, Saligenin und
Hydroxybenzylalkohol im ganzen Bindemittel definiert
sind, wahrend die vorgenommenen Anderungen nunmehr die
Gehalte dieser drei Komponenten in nur einem Teil des
Bindemittels, nadmlich dem Phenolharz wvom
Benzylethertyp, definieren. Angesichts dessen ko&nnen
die Bindemittel gemaB Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
aufgrund der vorgenommenen Anderungen hdhere Gehalte an
freiem Phenol, Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol
enthalten als die Bindemittel gemal Anspruch 1 wie
erteilt. Damit wird der Schutzbereich des Anspruchs 1
wie erteilt in unzuladssiger Weise erweitert, wie dies
von der Einspruchsabteilung gesehen und von der
Beschwerdefihrerin vorgetragen wurde
(Beschwerdeerwiderung: Seite 99, vorletzter Absatz;
Seite 100, letzter Absatz und Seite 101).

Die Beschwerdefiihrerin wandte ein, wenn der Gehalt an
freiem Phenol im Bindemittel des Streitpatents weniger
als 3 Gew. % betragen wlirde, sei er in Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 auch weniger als 3 Gew.%, weil der
Phenolgehalt im Bindemittel immer dem Phenolharz wvom
Benzylethertyp zugerechnet werden solle, egal wie
zugegeben. Insoweit sei es auch ausgeschlossen, dass
fir die Isocyanat-Komponente phenolhaltige Losemittel
verwendet wirden, wie sich aus D13 ergebe

(Beschwerdebegriindung: Seite 12, dritter und vierter
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Absatz) .

Diese Argumente sind jedoch nicht lberzeugend, da die
Kammer, wie oben in Abschnitt 2.4 ausgefihrt, die
Auffassung der Beschwerdefihrerin nicht teilt, dass

z. B. der Phenolgehalt im Bindemittel stets dem
Phenolharz vom Benzylethertyp zuzurechnen ist. Dariber
hinaus kann, wie bereits erwdhnt, nicht ausgeschlossen
werden, dass die beanspruchten Bindemittel neben den in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 definierten Bestandteilen
weitere Bestandteile (wie z. B. ein Losungsmittel fir
die Polyolkomponente oder die gegebenenfalls
vorhandenen Additive) enthalten, die freies Phenol,

Saligenin oder Hydroxybenzylalkohol enthalten konnen.

Da diese Argumente der Beschwerdefihrerin keinen Erfolg
haben kénnen, ist es nicht erforderlich, in dieser
Entscheidung auf die Frage der Zulassung dieser
Argumente einzugehen, die von der Beschwerdegegnerin
bestritten wurde (Beschwerdeerwiderung: Seite 100,

vorletzter Absatz).

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
machte die Beschwerdefilhrerin geltend, dass nach
stidndiger Rechtsprechung Artikel 69 EPU und das
dazugehorige Protokoll in Verfahren vor dem EPA, wann
immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stelle,
anzuwenden seien. Im vorliegenden Fall bedeutet dies,
dass die Beschreibung, insbesondere die Passage der
Patentschrift, die der Passage auf Seite 8,

Zeilen 27-31, der urspringlichen Anmeldung entspricht,
fur die Auslegung der Anspriche des Hilfsantrags 3
heranzuziehen sei. Folglich misse bei der Beurteilung
von Artikel 123 (3) EPU das Gewicht des Phenolharzes
vom Benzylethertyp, das in Anspruch 1 des

Hilfsantrags 3 angegeben ist, anhand der
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diesbeziiglichen legalen Definition auf Seite 8,

Zeilen 27-31 der urspringlichen Anmeldung gelesen
werden. Unter diesen Umstanden erfiillle nach Meinung der
Beschwerdefiithrerin der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des

Artikel 123 (3) EPU.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die in
Abschnitt 4.4 gezogene Schlussfolgerung unabhangig
davon ist, wie das Gewicht des Phenolharzes wvom
Benzylethertyp definiert wird. MaBgeblich fiir diese
Schlussfolgerung sind die unterschiedlichen
Definitionen der Gehaltsangaben (d.h. Menge z.B. an
freiem Phenol im gesamten Bindemittel vs. Menge an
freiem Phenol im Phenolharz vom Benzylethertyp), die
fir Anspruch 1 wie erteilt und flir Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 zu bericksichtigen sind. Daher ist
unabhadngig davon, ob das Gewicht des Phenolharzes vom
Benzylethertyp wie auf Seite 8, Zeilen 27-31, der
urspringlichen Anmeldung gelesen wird oder nicht,
dieselbe Schlussfolgerung beziiglich Artikel 123 (3) EPU
zu ziehen. Das Argument der Beschwerdefiihrerin wird

daher zurlckgewiesen.

Aus diesen Grinden erfillt der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 nicht die Erfordernisse
des Artikels 123 (3) EPU.

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer haben
beide Parteien zugestimmt, dass, wie bereits im
Bescheid der Kammer angegeben (Abschnitt 9.7), dieselbe
Schlussfolgerung aus denselben Grinden auch fir

Anspruch 17 des Hilfsantrags 3 gilt.

In Anbetracht des Vorstehenden bieten die Argumente der

Beschwerdefiihrerin keinen Grund fir die Kammer, die
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Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung aufzuheben,
dass der Hilfsantrag 3 (damals Hilfsantrag 1) nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU erfiullt.

Hilfsantrdge 4 und 5

Anspruch 1 der geltenden Hilfsantrage 4 und 5
entspricht den jeweiligen Anspriichen 17 und 1 des
Hilfsantrags 3. Folglich sind diese Hilfsantrage aus
demselben Grund wie der Hilfsantrag 3 nicht zuléassig
und es ist nicht erforderlich, auf die Frage ihrer
Zulassung (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 4.3) in der

vorliegenden Entscheidung einzugehen.

Hilfsantrdge 6 bis 16

Die Hilfsantradge 6 bis 16 entsprechen den in der
angefochtenen Entscheidung behandelten Hilfsantragen 2
bis 12. Die Anderungen in Anspruch 1 der jeweiligen
Hilfsantrdge 6 bis 16 betreffen jedoch nicht den
Einwand nach Artikeln 100 c¢) und 123 (2) EPU, der oben
in Abschnitt 2 flr die Anspriiche 1 und 17 des
Hauptantrags behandelt wurde. Folglich gelten die filir
die Anspriche 1 und 17 des Hauptantrags gezogenen
Schlussfolgerungen auch fir die jeweiligen
Hilfsantrdge 6 bis 16. Diese Auffassung wurde im
Bescheid der Kammer (Abschnitt 11) dargelegt und in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer von beiden
Parteien bestatigt (Protokoll: Seite 3, letzter
Absatz) . Angesichts dessen sind die Hilfsantrédge 6 bis

16 nicht zulassig.

Da sowohl der Hauptantrag als auch die Hilfsantrage 1
bis 16 nicht gewdhrbar sind, ist die Beschwerde

zuriickzuweisen. Uber weitere Einwdnde ist daher nicht
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zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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