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Sachverhalt und Antréage

0794.D

Auf di e europdai sche Pat entannel dung 90 115 635.6, wel che
am 16. August 1990 einging und die Prioritat der

Vor annel dung DE 3 938 620 vom 21. Novenber 1989 in
Anspruch nimt, wurde am 27. April 1994 das européi sche
Patent 0 429 761 auf der G undl age von 8 Ansprichen
erteilt. Gegenstand des Patentes ist eine flUssige,
Uberw egend aromati sch- napht heni sche Kohl enwasser -

st of f m schung.

D e unabhéngi gen Anspriche haben fol genden Wortl aut:

Anspruch 1

"Fl GUssi ge, Uberw egend aromati sch-napht heni sche

Kohl enwasser st of f m schung, gekennzei chnet durch einen
Gehalt an 5 - 50 Gewi chtsteil en I nden-Cumaronharzen und
50 - 95 Gewichtsteilen eines Mneral 6l schnittes im

Si edeberei ch zwi schen 200 °C - 600 °C und durch ei nen
CGehalt an pol ycyclischen Aromaten (PCA) von unter

0,01 Gewi chtsprozent."

Anspruch 7

"Verwendung der Kohl enwasser st of f m schung nach
Anspruch 1 bis 6 als Wi chmacher fur natdrliche oder
synt heti sche Kaut schuke."

Anspruch 8
"Verwendung der Kohl enwasser st of f m schung nach

Anspruch 1 bis 6 als Druckfarbendl.™

D e abhangi gen Anspriche 2 bis 6 beziehen sich auf
besonder e Ausfihrungsarten der M schung nach Anspruch 1

Gegen die Patenterteilung wrde Einspruch eingel egt. Das
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Patent wurde in seinemgesanten Unfang angegriffen, und
zwar im Hinblick auf Artikel 100 a) EPU, nmangel nde
Neuheit und erfinderische Tatigkeit, und auf

Artikel 100 b) EPU, mangel nde O f enbar ung.

Von den wédhrend des Ei nspruchsverfahrens herangezogenen
Dokunmenten sind fiar di e angefochtene Entschei dung die
f ol genden von Bedeutung gebl i eben:

D1: Ink & Print International, Vol. 6, n° 4,
Wnter 88/89, Seiten 10 - 20;

D2: I nformationsschrift "Fabrikationdl - Kenndat en",
Fa. Nynas, Ausgabe 1991, Seiten 1 - 7 (Benerkung:
D2 ist eine nachverdffentlichte Schrift, die
daher keinen Stand der Technik gemal3 Art. 54 (2)
EPU darstel I t).

Mt der angegriffenen, am 14. Marz 1997 zur Post
gegebenen Entscheidung wi derrief die Einspruchsabteil ung
das Patent wegen fehl ender erfinderischen Tatigkeit

(Art. 100 a) i. V. m Art. 52 (1) und 56 EPU)

Sie stellte zunachst fest, dal der E nwand mangel nder
Neuheit fallengel assen worden sei. deiches galt fir den
Ei nwand mangel nder O f enbarung, da beide Parteien sich

i n der nundlichen Verhandl ung ei nig gewesen sei en, dal3
di e ei ngesetzten, PCA-arnmen M neral dschnitte allgenein
zugéngl i ch waren

Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit seien
bei de Partei en von Dokunent D1 al s nachstliegendem St and

der Techni k ausgegangen.

D1 beschaftige sich mt der Auswertung von reinen
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Ersatzolen mt niedrigem PCA-Gehalt fur die Herstellung
von Druckf ar benél en, wobei M neraldle mt niedrigem
(Nyflex) bis zu héherem Aromat en- Gehalt (Nysol vex)

unt ersucht worden seien. Der Aronmatengehalt der
bevorzugten M schungen des Anspruchs 6 des Patentes sei
mt dem des Nytene Qs vergleichbar.

Di e all geneine technische Lehre von D1 bestéatige zwar
di e Ausf ihrungen der Patentinhaberin, wonach der
vorl i egenden Erfindung die Erkenntnis zugrunde |iege,
dalR fur die Verwendung in der Druckindustrie die

ei ngeset zten M neral 6l m schungen einen relativ hohen
Aromat engehal t aufwei sen mif3ten, damt die Lo6slichkeit
fiar die verwendeten Druckfarbenrohstoffe, insbesondere
der Harze, ausreiche. Wenn aber zur Vernei dung von PCA-
Gehalt M neral 6l schnitte mt einemniedrigen

Aromat engehal t ei ngeset zt wirden, wirde man folglich die
Losl i chkei t sei genschaften der M neral 6l e herabset zen.

Al's Losung di eses Probl ens schlage D1 vor, geeignete

Har ze auszuwdhl en, die nmt den ausgewahlten Oen nit

ni edri gem Aromat engehalt konpati bel seien. So kénne man
aus der Tabelle 1 von D1 entnehnen, dal3 di e patentgenal
ei ngeset zt en I nden- Cumaronharze nit bestimmten Oen, wie
dem Nytex O, insbesondere dem d Nytex 800, gut
vertraglich seien

Hi erzu berufe sich die Einsprechende darauf, dal3 der

ei nzige Unterschied nur in der anspruchsgenéaflen Angabe
des PCA-CGehalts liege, und dalR es i mH nblick auf den
H nweis in Dl Uber die zunehnende Verwendung von
Drucktinten mt niedrigem PCA-Gehalt fur den Fachmann
nahegel egen habe, von vornherein M neral 6l schnitte mt
sehr geringem PCA- Cehalt einzusetzen.
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Dengegeniber stellte die Einspruchsabteilung fest, die
al | genei ne techni sche Lehre von D1 besage nicht,

Har zl 6sungen in O schnitten nmit niedrigen PCA-Gehalt als
A schnitte einzusetzen, sondern die entsprechenden
reinen A schnitte zu verwenden. Cowohl die in D1

of fenbart en Harzl 6sungen di e nei sten genei nsanen
techni schen Merkmale mt dem Gegenstand des
Streitpatents haben, konnten diese nicht als
nachst! i egender Stand der Techni k zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit bericksichtigt werden, da sie
ni cht fur den erfindungsgenmald angestrebten Zweck

enpf ohl en wir den.

Di e von der Patentinhaberin formulierte objektive

Auf gabe |iege darin, KWM schungen bereitzustellen, die
einen fidr die Losung der in den Druckfarben verwendeten
Lackrohst of fe hinrei chend hohen Aronmat engehalt ohne den
sonst herstel |l ungsbedi ngt erhaltenen relativ hohen PCA-
Antei |l aufw esen.

Im Streitpatent werde zur LOsung vorgeschl agen, bei
bestimten Mneral 6l en mt spezifischem ni edri gem PCA-
Cehalt den Aromatengehalt des M neral 6l s durch Zugabe
von | nden- Cumar onhar zen zu er hdhen.

Cegentber der all genei nen techni schen Lehre von D1 |iege
das wesentliche unterschiedliche Merkmal in dem Zusatz
des I nden- Cumar onharzes. Der Einsatz di eser Konbination
far den erfindungsgemafRen Zweck sei aus D1 nicht
abzuleiten. Die in der Tabelle 1 aufgefihrten

Tr ibungst ests, wel che die Einsprechende als

nachstli egenden Stand der Techni k benitze, seien nur
dazu gedacht, die Konpatibilitat von einzelnen Qen nit
ei nzel nen Harzen zu erforschen und regten nicht dazu an,
di ese M neral 6l /Harz M schung als O konponente in den
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er fi ndungsgenéflen Anwendungsber ei chen ei nzuset zen.

Di e Ei nspruchsabteil ung konnte jedoch nicht feststellen,
ob di e beanspruchten Mttel die gestellte Aufgabe
tatsachlich | 6sten. Die von der Patentinhaberin

vor gel egt en Vergl ei chsversuche konnten nach Auffassung
der Einspruchsabteilung nicht zur Stitze einer
erfinderischen Tatigkeit beitragen. Sie erlaubten
nam i ch keine Feststellung, ob und w eviel |nden-
Cumaronharz in den getesteten O mischungen anwesend sei
Di ese Vergl ei chsversuche blieben daher als verspatet und
ni cht rel evant unbericksichtigt. SchlieR3lich sah die

Ei nspruchsabt ei l ung doch di e 6ligen Cumaronharzl 6sungen
nach Tabelle 1 von D1 als nachstliegenden Stand der
Techni k an, da sie die neisten genei nsanmen Merknale mt
den beansprucht en Gegenst anden héatten.

I mLi chte di eser Entgegenhal tung sei die objektive

er fi ndungsgenmalRe Auf gabe darin zu sehen, weitere

Ol hal ti ge I nden- Cumar onhar zl 6sungen mt ni edri gem PCA-
Gehalt zur Verfugung zu stellen.

Da aber QO schnitte nmit niedrigem PCA-Gehalt dem Fachnmann
bekannt seien, sei es ihm zuzunuten, festzustellen, ob
weitere PCA-freie Qschnitte das |nden-Cumaronharz

| 6st en.

Di e beanspruchte weitere Konbinati on von bekannten

O schnitten mit niedrigem PCA-Gehalt nit dem | nden-
Cumar onhar z sei daher naheliegend (nicht erfinderisch).
Dies treffe auch auf die Verwendung der erfindungs-
gemalRen M schungen wi e den Einsatz als Wi chmacher
(Anspruch 7) oder als Druckfarbendl (Anspruch 8) zu.

Di e Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen diese
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Ent schei dung die am 12. Mai 1997 ei ngegangene Beschwer de
ei ngel egt. Di e Beschwerdegebihr wurde am 30. April 1997
entrichtet und di e Beschwerdebegrindung i st am

21. Juli 1997 eingegangen. Di e Beschwerde wurde im
wesentlichen we fol gt begrindet:

Die in der angegriffenen Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung vorgenommene Ei nschr ankung der

Auf gabe dahi ngehend, dall es sich nur um KW M schungen
zur Anwendung in der Druckfarbenindustrie handel e, sei
ni cht gerechtfertigt, da di e Anwendungsberei che

Druckf arben- und Gunmindustrie imPatent nur

bei spi el haft genannt worden seien.

Di e Ei nspruchsabtei |l ung habe zunachst zu Recht
festgestellt, dalB die Schrift D1 sich mt der Auswertung
von reinen Ersatzolen mt niedrigem PCA-Cehalt fiar die
Her stel l ung von Druckfarben beschaftige und dal3 D1 nicht
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

ber ticksi chti gt werden kénne, da die in der Tabelle 1

auf gef thrten M schungen dazu dienten, die Konpatibilitéat
von einzelnen A en nit einzel nen Harzen zu erforschen,

ni cht aber dazu anregten, diese O -Harz-M schungen als
A konponent en ei nzuset zen. Di e Ei nspruchsabteil ung habe
somt abstrakt auch di e notwendige erfinderische

Tati gkeit bejaht. Dann habe di e Ei nspruchsabteil ung aber
trotzdem das Patent w derrufen, da nicht feststell bar
sei, dal di e gegebene Aufgabe durch die vom Pat ent

vor geschl agene L6sung gel 6st werden koénne.

Di e Beschwerdefuhrerin berief sich weiterhin auf den
Ver suchsbericht sow e die Informationsbl ater Uber die
O e Pionier 7843F (ein typisches Extraktol), Tudal en
8285 (ei ne patentgendlRe M schung) und Tudal en 4159 (ein
paraffini sches Basisol), die in der nindlichen
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Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung vorgel egt worden
waren und auf einemam 13. Novenber 1996 ei ngereichten
Pr Gf bericht. Deren Ergebni sse zeigten,

- daR die mt den patentgenallen KW M schungen
hergestel | ten Druckfarben in i hren Ei genschaften den
bi sher unter Verwendung von Extraktdl en erzeugten
Produkt en ahnlich und den paraffini schen Basisdl en
of fensichtlich deutlich Uberl egen seien;

- dafR Druckfarben unter Verwendung der patent genalRen
M schung in i hren Ei genschaften sol chen Farben unter
Verwendung von Extraktdl en nédher stinden als sol che
mt paraffinischen Basisdl en;

- dalR di e patentgendllen M schungen ein Substitut far
di e bi sher verwendeten Sunpfdestillate oder -extrakte
darstellten und in i hren Eigenschaften den
paraffinisch ausgerichteten M schungen uberl egen
sei en.

Di e Beschwerdegegnerin (Einsprechende) verneinte die
erfinderische Tatigkeit aus fol genden G lnden:

Tabelle 1 in D1 sei nachstliegender Stand der Techni k;
di e obj ektive techni sche Aufgabe des Gegenstands von
Anspruch 1 sei dengegeniber lediglich die Verringerung
des PCA-Cehal ts; gel 6st werde di ese Auf gabe durch das
Ver mi schen von O - und Har zkonponenten, die von

vor nherei n einen geringen PCA-CGehalt aufw esen.

D e Beschwerdef dhrerin habe in der mindlichen

Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung ausdricklich
bestatigt, daR entsprechende PCA-arme O konponenten und
| nden- Cumar onhar ze dem Fachmann i m St ande der Techni k



0794.D

- 8 - T 0508/ 97

ohne weiteres zur Verfigung gestanden hatten und dal} ein
ei nfaches Verm schen di eser bekannten Konponenten zu dem
beanspruchten Stoff fihre. Dies stehe in Ubereinstinmung
mt der entsprechenden Aussage in der Patentschrift
(siehe Spalte 3, Zeilen 27 - 31).

Di e Beschwerdefihrerin bestreite zwar, dall Tabelle 1 in
D1 al s nachstliegender Stand der Techni k herangezogen
wer den kdnne, da die dort aufgefihrten M schungen nicht
dazu dienten, die O konponente in Druckfarben zu
ersetzen (Seite 3, Absatz 2 der Beschwerdebegrindung).
D eser Einwand trage aber nicht, weil Anspruch 1 ein

Er zeugni sanspruch sei, der absoluten Stoffschutz fir die
genannt en Kohl enwasser st of f m schungen unabhangi g von

i hren Verwendungszwecken beanspruche (Seite 2 der
Beschwer debegr tindung) . Ei nem sol chen Erzeugni sanspruch
kénne Tabelle 1 in D1, die ja ebenfalls Kohl enwasser -
st of f m schungen per se offenbare, als nachstliegender
Stand der Techni k ent gegengehal t en wer den.

Ein Vergleich mt dem ndchstliegenden Stand der Technik
gemald Tabelle 1 in D1 sei nicht durchgefihrt und bereits
aus di esem Gund seien die vorgel egten Versuche zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit irrelevant.

Di ese Versuche seien nicht einmal geeignet, zu
denonstrieren, dal3 die von der Patentinhaberin
formulierte subjektive techni sche Aufgabe gel st werde.
Der Beschwer debegr indung zufol ge |iege der Kern der
Erfindung darin, die O konponente in Druckfarben durch
di e beanspruchten O -Harz-M schungen zu ersetzen
(Seite 3, Absatz 2 der Beschwerdebegrindung).

Zusanmmengef a3t |ielRen sich aus di esen Versuchen
j edenfalls keine technischen Wrkungen ableiten, die
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Uber zeugend auf ein Unterschei dungsnerkmal der
vernei ntlichen Erfindung gegentber dem Stand der Technik
zur uckgef hrt werden kdnnten.

VI . Am 28. Mai 1998 reichte die Beschwerdefihrerin zwei
H | fsantrage ein, und zwar mt Anspruchsétzen nach den
Anl agen A und B

VIl1. Zur Vorbereitung der mindlichen Verhandl ung wies die
Kammer unter anderem auf Vorbehal te gegen die von der
Ei nsprechenden fornulierte Aufgabe der Verringerung des
PCA- Gehal ts hin, die bedeuten wirde, dal Aufgabe und
Losung identisch seien.

VIIl. Am 9. Februar 2001 teilte die Beschwerdegegnerin mt,
sie ziehe den Ei nspruch zuriuck. Daher war sie am
wei t eren Beschwerdeverfahren nicht nehr beteiligt.

| X. I n der mindlichen Verhandl ung vor der Beschwer dekammer
am 13. Februar 2001 beantragte di e Beschwerdef Ghrerin
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents in der erteilten Fassung.
Hi | f swei se beantragte sie die Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der G undl age der beiden am 28. M 1998
ei nger ei chten Anspruchssét ze.

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Di e Auf gabe und i hre Losung

2.1 Das Streitpatent betrifft eine flissige, Uberw egend
aromat i sch- napht heni sche Kohl enwasser st of f m schung

0794.D Y A
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(siehe Anspruch 1) und ihre Verwendung als Wi chmacher

far

nat drlichen oder synthetischen Kautschuk (siehe

Anspruch 7) oder als Druckfarbendl (siehe Anspruch 8).

i)

iii)

Di e Beschrei bung des Streitpatents befaldt sich
mt den sogenannten Extrakten, d. h. Schwer 6l en,
di e al s Rickstand nach dem Abdestillieren der

Hei z6l f rakti onen von Rohdl verbl ei ben und ei nen
Si edeberei ch von Uber 350 °C aufweisen. Diese
Schwer 6l e sind aulRerordentlich preisgiunstig und
werden in der Industrie z. B. als Bestandteil fur
Druckf arben oder als Weichmacher fir Kautschuk
verwendet. Untersuchungen Uber ihre Zusamen-

set zung haben aber ergeben, dal3 di ese Extrakte
zum Teil bis 40 oder 50 % pol yzykli sche Aromaten
ent hal ten (sogenannte PCA Ver bi ndungen, d. h.
aromat i sche Verbi ndungen mt drei oder nehreren
kondensi erten R ngsystenen). Viele oder fast alle
di eser PCA Ver bi ndungen haben sich als

Kar zi nogene oder Cokarzi nogene erw esen.

Es i st versucht worden, diese ublicherweise

ei ngeset zten Extrakte durch andere Kohl en-
wasserstoffe zu ersetzen, z. B. durch
Alternativole mt i mwesentlichen paraffinisch-
napht heni schem Auf bau. Ei n hoher Anteil an
Paraf fi nen fuhrt aber zu Unvertraglichkeit sowohl
mt Kautschuk, als auch mt den in der

Dr uckf ar beni ndustri e verwendet en Harzen/ Rul3en
(siehe Streitpatentschrift Spalte 1, Zeile 51 bis
Spalte 2, Zeile 13).

Es best ehe daher noch ein Bedirfnis nach
f1 Gssi gen Kohl enwasser st of f mi schungen al s
Alternative oder Ersatz fur die bisher
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bei spi el wei se in der Gunm industrie oder bei der
Dr uckf ar benherstel |l ung verwendet en Sunpf -
destillate und Extrakte.

i V) Genmdll dem Streitpatent war schon bekannt, dal die
Unvertréaglichkeit der Uberw egend paraffinischen
M neral 6l e bei den bekannten Verwendungszwecken
uberwnden werden kann, wenn ei ne Kohl enwasser -
stof f m schung Uberw egend aromati sch-
napht heni schen Charakters eingesetzt wird (siehe
Spalte 2, Zeilen 27 - 32 der Patentschrift).

Ni eder ar omat i sch- napht heni sche O e zur Anwendung bei der
Druckf arbenherstellung sind in D1 beschri eben, von der
die Kammer in Ubereinstinmung nmit den Parteien als
nachst!i egendem St and der Techni k ausgeht.

D1 beschrei bt die Eigenschaften und die Herstellung von
Druckf arbendl en, die durch Verarbeitung (Raffination)
von Roh6l en mt napht heni schem Char akter (siehe

Seite 10, linke Spalte, zweiter Absatz) erhalten werden

i) In der Herstellung von Druckfarbendlen ist die
Losef ahi gkeit des M neral 6l s ei ne gewlinschte,
wesent | i che Ei genschaft, da sie unter anderemdie
Konpatibilitat mt den Harzen in den Druckfarben
besti mmt. Ei ne ungeniugende Losefahigkeit des O's
fahrt zu einem Ausfallen des Harzes. Eine zu
grofle Losef ahigkeit fuhrt zum Schm eren der
Druckfarbe (siehe Seite 12, mttlere Spalte,
erster voll standi ger Absatz).

ii) Di e Losefahigkeit des O's nimmt von
par af fi ni schen zu napht heni schen und von
napht heni schen zu aromati schen M neral 6l en zu.
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Bei den napht heni schen M neral 6l en nach D1 ni mmt
di e Losefdhigkeit mt steigenden Aromatengehal ten
Zu.

Ei n hoher Aromat engehalt gewéhrleistet zwar eine
winschenswerte LoOsef ahi gkeit, ist aber regel maldi g
auch mt Nachteilen verbunden, insbesondere m:t

ei nem hohen Anteil an PCA, die ein gesund-

hei tliches Gef &hrdungspotenti al aufweisen, das
di e Anwendung dieser O e in vielen Landern
begrenzt.

Daher schl agt D1 vor, naphthenische Qe nit

ni edri gem Gehalt an Aromaten zu verwenden, weil
sie eine gute Losefahi gkeit aufweisen, ohne dal}
sie ein Risiko fir die Gesundheit darstellen
(siehe Seite 10, linke Spalte, vierter Absatz,

| etzter Satz).
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GemaR D1 hangen di e Eigenschaften der O e auch von den
Raf fi nati onstechni ken ab, die in D1 in traditionelle und
nmoder ne gegliedert werden. Bei den nodernen

Raf fi nati onst echni ken (siehe Seite 10, Abbil dung) werden
nach der Destillation des Rohdls die unerwinschten

Mol ekll e i n gewinschte Mol ekil e ungewandel t, und zwar
durch m | de oder schéarfere Hydriertechni ken

(Hydrofini shing bzw. Hydrotreating).

i) Durch das Hydrofini shing-Verfahren wird der
Cehalt an Heteroatonen (S, N, O verringert,
wodurch die Stabilitéat der Eigenschaften des
M neral 6l s bestimt wird, z. B. seine
Oxi dat i onsbest &ndi gkei t.

i) Von der Destillation kann man unmttel bar zum
Hydr of i ni shi ng Gbergehen. Di e dadurch erhaltenen
O e weisen eine hohe Losefahigkeit auf, sow e
auch eine gute Druckfarbenstabilitat und eine
| eucht ende Farbe. Derartige O e sind unter dem
Qoer begriff "Nytene" bekannt (siehe Seite 10,
Abbi | dung und mttlere Spalte, zweiter und
dritter Absatz).

i) Das Hydrotreating ernoglicht eine scharfere Form
der Hydrierung, wodurch der gesante Inhalt an
Aromat en (und PCA) sich durch Behandl ung der
aromat i schen Verbi ndungen mt Wasserstoff in
Anwesenheit eines Katal ysators verringern | ant.
Die Heteroatone (S, N, O werden auch beseitigt.
Di e dadurch erhaltene Qe sind unter den
Begriffen "Nytex" und "Nyfl ex" bekannt (siehe
Seite 10, Abbildung und mttlere Spalte, |etzter
Absat z) .



2.2.3

2.2.4

2.2.5

0794.D

- 14 - T 0508/ 97

i V) Nach den Tabellen auf Seite 19 von Dl wei sen die
Nyt ene O e den hochsten Aromatengehalt und daher
di e hochste Losef &higkeit imVergleich mt den
Nyt ex- und Nyfl ex-Produktrei hen auf. Die Nytex
A e wei sen ei nen héheren Aronmatengehalt und daher
ei ne hohere Loseféahigkeit als Nyflex-Oe auf. Die
Nyfl ex O e (Aromatengehalt von weni gen Prozenten)
wei sen eine geringere Losefahigkeit als die
Nyt ene und Nytex O e auf.

Die in D1 erwdhnten Versuche der Firnma Nynas zei gen, dald
es noglich ist, die Forderung nach weni ger geféahrlichen
Ver bi ndungen zu erfillen, ohne Nachteile bei der

Ver wendung al s Druckfarbendl e in Kauf zu nehnen. Nachdem
der Aromat engehalt des napht heni schen O s herabgeset zt
wor den ist, hangt dies lediglich von der Auswahl eines

| eicht |6slichen Harzes (der Druckfarbe) ab. Mt anderen
Wrten, wenn ein leicht |6sliches Harz ausgewahlt w rd,
dann kann ein O benutzt werden, das einen niedrigen
Aromat engehal t und ei nen hohen Napht henengehal t

auf wei st .

In D1 ist eine Reihe von solchen Harzen hinsichtlich

i hrer Konpatibilitat mt unterschiedlichen Nytex, Nytene
und Nyflex napht heni schen O en getestet worden. Unter
all en getesteten Harzen sind |lediglich die Kohl enwasser -
stoffharze mt allen O en konpatibel (siehe die ersten
vier Zeilen der Tabelle 1). Die O e Nytex 800,

Nyt ene 800 und Nytene 830 verhalten sich gut, sowohl mt
den Kohl enwasser st of f harzen, als auch mt den | nden-
Cumar onhar zen, d. h. Konpatibilitat oder Vertraglichkeit
unter diesen drei O en und | nden-Cumaronharzen ist in D1
bew esen wor den.

Di e erwahnten M neral 6l schnitte wei sen ei nen
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Si edeberei ch auf, der zwi schen 290 und >350 °C | i egt
(siehe die Tabellen auf Seite 19 von D1) und fallen
daher in dieser H nsicht unter den Wrtlaut des
Streitpatents. Diese Oe sind aber unterschiedlicher

Nat ur (siehe Seite 17, rechte Spalte unter "OLS", sow e
Seite 10, Abbildung) und wei sen unterschiedliche Gehalte
an PCA auf.

Wihrend D1 den PCA-Gehalt dieser Oe nicht offenbart,

ist aus der Schrift D2 (nachveroffentlicht von der Firma
Nynas zehn Jahre nach D1, siehe Seiten 4 und 5), deren

I nhalt nicht in Frage gestellt wurde, zu entnehnen,

- daR der nach der | P 346 (eine Ublicherweise
angewandte Norn) bestimmte PCA-Gehalt der Nytene-O e
zwi schen 4 % und 10 % i egen kann,

- daR der nach der | P 346 besti mte PCA-CGehalt der
Nyt ex- O e noch geringer als 3 % sein kann

- dall der nach der |IP 346 bestimte PCA-Gehalt der
Nyfl ex-O e deutlich unter 3 % aber inmrer noch um1 %
l'iegt.

Aus der gesanten O fenbarung von D1 geht al so hervor,
dalR ni ederaromati sch- napht heni sche M neral 6l schnitte,
die mld oder stark hydriert worden sind, bei der

Her stel | ung von Druckfarbendl en zwar benutzt werden
kénnen. Dies setzt aber voraus, daB ein O ausgewihlt
wrd, mt demein entsprechendes Harz der Druckfarbe
konpati bel ist (siehe Seite 10, linke Spalte, letzter
Satz des vierten Absatzes und Seite 18, |inke Spalte,
"Solubility Test", letzter Satz).

Mt der Verringerung des Aromatengehalts wird
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aut omati sch nicht nur die Losef&higkeit des M neral 6l s
her abgeset zt (siehe Seite 12, mttlere Spalte, zweiter
vol | st &ndi ger Absatz). Daruber hi naus kénnen sol che hoch
raffinierten Mneraldle mt niedrigem Gehalt an Aronaten
auch zu ei ner Schrunpfung der Druckwal zen fuhren, was
deren optimal e Funktion beeintrachtigt (siehe Seite 15,
rechte Spalte, erster, zweiter und dritter voll stéandi ger
Absat z) .

Die in DL erwahnten m | deren oder scharferen

Hydri erungst echni ken werden daher verwendet, um einen
grofRen Teil der Heteroatone zu entfernen, ohne das
Ausmal3 an Aromaten und PCA derart weit zu verringern,
daR di e Losefahigkeit des O's beeintrachtigt wird.

Mt anderen Worten lehrt D1 |ediglich, dal3 gleichzeitig
und unvol | standi g sowohl die Aromaten als auch der PCA
CGehalt der napht heni schen O e verringert wird. Ein
genugender Aromatengehalt nuf3 stets noch vorhanden sein,
damt die gewlinschte Losefadhigkeit und die reibungsl ose
Funktion der Druckwal zen gewahrl| ei stet werden.

Cegentber D1 besteht daher die dem Streit patent
zugrundel i egende techni sche objektive Aufgabe darin,
Kohl enwasser st of f-M schungen mt noch ni edri gerem PCA-
Cehalt und hinrei chend guten Verarbeitungsei genschaften
i n der Druckfarben-Industrie bereitzustellen,

i nsbesondere mt einer hinreichend guten Vertraglichkeit
mt den verwendeten Lackrohstof fen.

Di ese Aufgabe wird genmal3 dem Streitpatent dadurch

gel 6st, dalR der Aromatengehalt des M neral 6l schnitts
"synt hetisch” erhéht wird, und zwar durch Zugabe ei nes
i mwesentlichen aromati schen | nden-Cunmaronhar zes, wobei
ei ne flldssige, Uberw egend aromati sch-napht heni sche



2.5

2.6

2.7

0794.D

- 17 - T 0508/ 97

Kohl enwasserstoff-M schung mt 5 - 50 Gew chsteilen

ei nes | nden- Cumar onharzes und 50 - 95 Gew chsteilen
eines A schnitts im Siedebereich 200 bis 600 °C erhalten
wi rd, wobei die M schung ei nen PCA-CGehalt unter

0,01 Gew. - % auf wei st.

Dall di ese Auf gabe gl aubhaft gel 6st wird, ist den Angaben
imStreitpatent zu entnehnen (siehe Spalte 2,

Zeilen 42 - 51, in Verbindung mt den Beispielen 1 - 3,
und Spalte 3, Zeilen 32 - 44). In dem | etztgenannten
Zitat wird tber die Eignung der "erfindungsgemallen KW
M schungen” als Ersatz fir die bisher ublichen Produkte,
d. h. die sogenannten "Extrakte", fir die in der
Beschrei bungsei nl ei tung des Patents bereits erwdhnten
Ver wendunsgebi ete (siehe Punkt 2.1 supra) und daher uber
ihre Wrksankeit fur die Losung der im Streitpatent

subj ektiv gestellten Aufgabe explizit berichtet.

Aus den Beispielen ist weiterhin zu entnehnen, dal3 sich
durch Zugabe von | nden- Cumaronharzen der anfangliche
Aromat engehalt des O schnittes von 20 % bel i ebi g erhéhen
| a3t und zwar bis auf 40 %in der M schung, was gemal}
der Lehre nach D1 erhohte Vertraglichkeit der M schung
bedeutet, und zwar ohne dall der Gehalt an PCA uber

0,01 Gew.-% erhoht wird.

Der Ei nwand, die Beispiele des Streitpatents stellten
kei nen Vergleich mt dem nachstliegenden Stand der
Techni k (D1) dar, ist nicht gerechtfertigt, weil die
nach dem Streitpatent hergestellten KWM schungen sich
von denen nach D1 tatsé&chlich dadurch unterschei den, dal3
die M neral 6l schnitte einen Gehalt an PCA aufwei sen, der
unter 0,01 Gew.-% i egt.

Der weitere Ei nwand, die von der Beschwerdef idhrerin
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ei ngerei chten Vergl ei chversuche, in denen KWM schungen
gemald dem Streitpatent mt einem "typi schen Extraktol"
und ei nem "paraffinischen Basisol" verglichen wurden
seien nicht relevant, weil sie keinen Vergleich mt D1
darstellten, verkennt die Funktion dieser Versuche, die
| ediglich dazu di enen, zu bewei sen, dal3 die

pat ent gemalRen fl Gssi gen KW M schungen sich tatséchlich
als Ersatz fiur herkonmm i che Extraktol e eignen und daher
die in der Patentschrift subjektive gestellte Aufgabe

| 6sen, was letztendlich nicht bestritten wurde.

Der Ei nwand gegen den Versuchsbericht der

Firma M chael Huber Minchen GrbH, dald zuséatzliche

Fi rni s- Konponenten in den getesteten M schungen

vor handen waren, verkennt ebenfalls den Zweck dieser
Tests, die zeigen sollen, dall die patentgemallen Produkte
sich auch zur Herstellung von Druckfarben anstatt der
herkémr i chen M neral 6l e ei gnen, was ebenfalls nicht
bestritten wurde.

Zusamengef aldt i st der Kanmer gl aubhaft dargestellt
wor den, dalR di e beanspruchten MalBhahnen ei ne effektive
Loésung der gestellten Aufgabe bew rken.

Neuhei t (Hauptantrag)

Di e Kammer hat sich davon dberzeugt, dal der CGegenstand
des Streitanpruchs 1 gegenuber der Entgegenhal tung D1
neu ist, und zwar durch den sehr niedrigen PCA-CGehalt
der beanspruchten M schungen. |Im Ubrigen war di e Neuheit
des Anspruchs 1 genmdl3 dem Hauptantrag ni cht mehr
bestritten. Daher erubrigen sich weitere Ausfihrungen

hi er zu.

Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag)



4.2

0794.D

- 19 - T 0508/ 97

D e Zusammenset zungen nach Tabelle 1 von D1 zielen

| ediglich auf die Bestimmung der Konpatibilitat zw schen
ni eder aromat i sch- napht heni schen M neral 6l en und | nden-
Cumar onharzen ab, weil die Mneral 6l e einer m | deren
oder schéarferen Form der Hydrierung unterzogen wrden,
wodurch der Anteil an Aromaten und PCA gl eichzeitig
verringert, aber nicht voll konmen beseitigt wurde.

AufBer der Tabelle 1 befalit sich der gesante Inhalt von
D1 mt anderen Harzen (Kohl enwasserstoff- und

Phenol harzen). In den in Dl veranschaulichten

Dr uckf ar benmi schungen nit O en und Harzen werden | nden-
Cumar onhar ze ni e verwendet (siehe Seite 14, rechte
Spalte, letzter Absatz; Seite 15, |linke Spalte, zweiter
Absatz; Seite 17, mttlere Spalte, vorletzter Absatz und
rechte Spalte, letzte Absatze, Punkt 3).

Das Konzept, die jeweiligen Anteile an Aronmaten

ei nerseits und an PCA anderseits vonei nander
abzukoppel n, wobei ein beliebig niedriger PCA-Gehalt bei
ausr ei chendem Aromat engehalt erzielt werden kénnte, i st
aus D1 nicht herzuleiten.

Ganz im CGegenteil hat die technische Lehre von D1
f ol gende Schwer punkt e:

i) Zur Verringerung der unerwinschten hohen
Aromat en- und PCA-Gehalte wird in D1
vorgeschl agen, die fraktionierten M neral dl e
ei ner katal yti schen Hydrierung zu unterwerfen
(Hydrotreating, siehe Seite 10, Abbil dung).

i) Sowohl der Aromaten-, als auch der PCA-Cehalt des
M neral 6l s werden durch di ese Hydrierung
unvermnei dl i ch genei nsam verringert (siehe
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Seite 10, mttlere Spalte, |etzter Absatz,
zweiter Satz, sowe Seite 10, rechte Spalte,
erster Absatz, Zeilen 4 - 5).

In DL wird aber hervorgehoben, dal3 nman bei den
bei der Drucktintenherstell ung verwendeten

M ner al 6l schnitten auf ei nen genigend hohen
Aromat engehal t ni cht verzichten kénne, da sich
ansonsten sowohl die Losefahigkeit des

M neral 6l's, als auch di e Funktionswei se der
Druckwal zen in unvorteil hafter Wi se

verschl echterten.

Um sowohl die Vertréaglichkeit des Mneraldls mt
den Harzen der Druckfarben aufrecht zu erhalten,
al s auch den optinmal en Auf quel | vorgang der
Druckwal zen zu gewdhrl ei sten, nmul3 daher in den

O schnitten gemalR D1 stets ein Restgehalt an
Aromat en ver bl ei ben, wobei di e Hydrierbedi ngungen
so zu wahl en sind, dall sich der Aronatengehalt

ni cht zu sehr verringert.

Di e Bei behal tung di eser notwendi gen Restl dse-
fahi gkeit des Mneral 6ls fuhrt ebenfalls
unvernei dl i ch dazu, dal eine entsprechende
Untergrenze an PCA nicht unterschritten werden
kann, sel bst wenn in D1 ein ndglichst geringer
PCA- Gehal t angestrebt wird.

Konkret |iegt dieser Untergrenzwert des Cehalts
an PCA fur Mneraldle, die mt Inden-

Cumar onhar zen konpati bel sind, um2 Gew. -% (siehe
D1, Tabelle 1 und D2, Tabellen fir Nytene und
Nytex O e). Mt anderen Worten, die besten Qe
"Nyt ex 800", "Nytene 800" und "Nytene 830" der
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Tabelle 1 von D1, die mt dem Inden Cumaronharz
konpati bel sind, weisen unstreitig inmer noch
ei nen PCA-CGehalt Uber 2 % auf (siehe D2). Auch
wenn ein Nyflex-Q in Betracht gezogen ware,
wirde di ese Untergrenze imer noch um1l Gew. -%
| i egen.

Vi) Zusammengef a3t enthélt die Lehre von D1 kei nen
H nwei s darauf, dall der PCA-Cehalt des
A schnittes unabhangi g von dem Aromat engehal t der
M schung bel i ebi g ausgewéahlt oder eingestellt
wer den kann, so dall sehr niedrige Werte unter
0,01 Gew.-%erreicht werden (siehe Anspruch 1),
wobei der Aromatengehalt des M neral 6l schnittes
unabhangi g davon sogar sehr niedrige Wrte
bet ragen kann (siehe Anspruch 2 im Streitpatent,
wo O % erwahnt ist).

Noch weni ger kann die Lehre nach D1 zu der Einsicht

bei tragen, dalR der Aromatengehalt der M schung gezielt
und unabhangi g von dem PCA- Gehalt durch Zugabe von

| nden- Cumar onhar zen ei ngestellt werden kann, so dal} die
M schung winschenswerte Gehalte an unbedenkli chen
Aromaten aufwei st, mt den Konponenten der Druckfarben
hi nrei chend Vertraglich ist und die reibungsl ose
Funkti on der Druckwal zen gewédhrl ei stet.

I m Gbrigen geht D1 eher von der Suche nach Harzen aus,
di e ei ne ausreichende L&slichkeit gegenuber einer Rei he
von vorbesti mten M neral 6l schnitten (Nytex, Nytene,

Nyfl ex) aufwei sen. Da diese Mneral 6l schnitte alle einem
Hydri erungsverfahren unterzogen worden sind, das darauf
zielt, den Aromatengehalt und daher auch den PCA- Gehalt
zu verringern, geht das Konzept der patentgenial3en

Lésung, namich gerade den Aronatengehalt eines
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A schnittes allein zu erhdhen, und zwar unabh&angi g von
den PCA-CGehalt, in eine andere Ri chtung.

Dall die Loésung der Aufgabe gemal3 dem Streitpatent durch
Zugabe eines Harzes erfolgt, das identisch mt einem
Harz ist, das nach Dl zwar getestet, aber letztendlich
ni cht in einer Druckfarbenzusammenset zung ei ngeset zt
wird, steht dem nicht entgegen. Die Wrtbesti mung der
Konpati bilitat unter |nden-Cumaronharzen und M neral 6l en
in DL &Rt namich nicht erkennen, dall gerade die

Ver wendung di eser Harze den Aromatengehalt eines

M ner al 6l schnitts erhdhen kann.

Da das Konzept des Streitpatents aus D1 nicht herleitbar
ist, sind die konkreten MaBnahnmen zu dessen Cestal tung
nach Anspruch 1 des Streitpatents, namich die

Zum schung von einem M neral 6l schnitt mt extrem

ni edri gen PCA-Cehalt mt einem | nden-Cumaronharz, erst
recht nicht herleitbar.

Der Angriff der Beschwerdegegnerin gegen die
erfinderische Tatigkeit geht von einer unzutreffenden
Auf gabe aus. Die von ihr formulierte Aufgabe, "weitere
Ol hal ti ge I nden- Cumar onhar zl 6sungen mt ni edri gem PCA-
CGehalt zur Verfigung zu stellen", ist mt der

pat ent gemalRen Losung identisch

Gemal3 der standigen Praxis der Beschwerdekamern (siehe
etwa T 229/85, ABlI. EPA 1987, 237 und die weiteren in
Recht sprechung der Beschwerdekamrern des EPA,

3. Auflage, 1998, |.D. 4.1 genannten Entschei dungen) i st
aber die objektive techni sche Aufgabe einer Erfindung so
zu formulieren, dalB sie keine Losungsansatze enthalt
oder teilweise die Lésung vorwegni nmt; denn das

Ei nbezi ehen eines Teils eines Losungsgedankes aus der
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Erfindung in die Aufgabe nuf3 bei der Bewertung des

St andes der Techni k unter dem Aspekt di eser Aufgabe
zwangsl aufig zu einer riuckschauenden Betrachtungswei se
der erfinderischen Tatigkeit fudhren.

Di e von der BeschwerdefUhrerin vorgetragene
Cedankenf Uhrung rechtfertigt daher nicht die Fol gerung,
dall di e Erfindung nahegel egen habe.

5. Der Cegenstand nach demerteilten Streitanspruch 1
beruht somt auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
der Artikel 56 und 52 (1) EPU
G eiches gilt sowohl far die abhéangi gen Anspriche 2 bis
6 als auch fir di e Gegenstéande der unabhéangi gen
Anspriche 7 und 8, die ebenfalls die Anwesenheit der KW
M schung gemal3 Anspruch 1 verl angen

6. Da di e Fassung nach dem Hauptantrag di e Erfordernisse

des EPU erfullt, bedirfen die Hilfsantrage keine
Pr uf ung.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird in der erteilten Fassung
aufrechterhal ten

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

0794.D Y A
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