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Sachverhalt und Antréage

0955.D

Der Beschwer def ihrer (Patentinhaber) hat gegen die am
3. Dezenber 1999 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabtei |l ung Gber den Wderruf des europdi schen
Patents Nr. 539 989 die am 4. Februar 2000 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am 13. April 2000 eine
Beschwer debegr indung ei ngerei cht. Das Streitpatent
enthielt 2 Anspriche, deren einziger unabhangi ger w e
folgt lautete:

" 1. Ver fahren zur Herstellung von 1,1,1, 2,3, 3, 3-
Hept af | uor pr opan, dadurch gekennzei chnet, dall man

2- Chl or hept af | uorpropan mt Wasserstoff in einem

Mol verhaltnis von 1:1 bis 1:3 in der Gasphase an ei nem
Pal | adi um ent hal t enden Tr ager - Kat al ysat or bei
Tenperaturen von 100 bis 300 °C und Drucken von 1 bis
5 bar unsetzt."

I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent in seinemgesanten Unfang vom

Beschwer degegner (Ei nsprechende) wegen unzurei chender
Ausf thr barkeit der Erfindung und mangel nder
erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden. Im

Ei nspruchsverfahren wurden unter anderem f ol gende
Druckschriften genannt:

(1) WO- A- 91/ 05752,
(2) US-A-2 942 036,
(3) GB-A-1 578 933,

(4) EP- A-349 115,
(6) EP- A- 434 407,
(8) Chem stry of Organic Fluorine Conpounds,

M Hudlicky, 2nd (Revised Edition), 1976,
reprinted 1992, und
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(9) Schriftsatz mt Versuchsbericht des Annelders im
Pr Gaf ungsver fahren vom 27. Juni 1995.

Di e Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung, der die erteilten Anspriche zugrunde

| agen, fest, dall der Gegenstand des Streitpatents zwar
ausf dhrbar sei, jedoch imH nblick auf die
Druckschriften (1) und (2) bis (4) nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Di e Druckschrift (1) stelle den nachstliegenden Stand
der Techni k dar, da dort dersel be Reaktionstyp

(Hydr odehal ogeni erung) fir dassel be Ausgangsnmateri al

(2- Chl or hept af | uor propan) beschri eben und ebenfalls die
M ni m erung der unerwinschten Bil dung von ol efini schen
Nebenpr odukten als Ziel anvisiert werde. Hi ervon

unt er schei de sich das streitgegenstandliche Verfahren
durch di e Verwendung ei nes anderen Katal ysators und

ei ner niedrigeren Reaktionstenperatur. Hinsichtlich
Wasser st of f renge und Reaktionsdruck |iege eine

Uber schnei dung bei der Verfahren vor. Das beanspruchte
Ver f ahren ergebe i ndessen kei nen patent begr iindenden
Vorteil gegeniber demin Druckschrift (1) beschriebenen.
Bei di esem bekannten Verfahren trete ebenfalls die
unerwinschten d efin-Bil dung kaumin Erschei nung, da
hier eine Selektivitat von 99,4 %erreicht werde
(Beispiel 6). Der Vergleich der erzielten Raum Zeit -
Ausbeute im Beispiel des Streitpatents mt jener in den
Bei spielen 5 und 6 der Druckschrift (1) ergebe | aut
Angabe i m Versuchsbericht (9) zwar eine Verbesserung,

di eser Vorteil werde jedoch durch den Nachteil einer

ni edrigeren Sel ektivitat konpensiert. Folglich bestinde
di e Aufgabe des Streitpatents lediglich in der
Bereitstellung eines weiteren, alternativen Verfahrens.
Das beanspruchte Verfahren habe imH nblick auf die
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Druckschriften (2) bis (4) nahegel egen, nachdem hierin
di e Hydr odehal ogeni erung von Chl or - Fl uor - Kohl enwasser -
stoffen mt Pd-Tréagerkatal ysatoren gel ehrt werde. Von
der Anwendung di eser Verfahrensalternative auf den

Chl or - Fl uor - Kohl enwasser st of f 2- Chl or hept af | uor pr opan,
der aus der nachtliegenden Druckschrift (1) bekannt
gewesen sei, sei der Fachmann auch nicht abgehal ten
wor den. Daher zeige das beanspruchte Verfahren kei ne
erfinderische Qualitat.

Der Beschwerdefihrer hat zur erfinderischen Tatigkeit im
wesent | i chen vorgetragen, dall i m Gegensatz zur

angef ocht enen Ent schei dung di e Druckschrift (1) und die
Druckschriften (2) bis (4) den Cegenstand des
Streitpatent nicht nahel egten. Ausgehend von der
Druckschrift (1) als nachstliegendem Stand der Techni Kk,

i nsbesondere den Beispielen 5 und 6, werde der

Pat ent gegenst and durch den andersarti gen Katal ysat or,
di e Reakti onstenperatur, den Druck und das nol are
Ver hal tnis des eingesetzten Wasserstoffs
charakterisiert. Dengegeniber habe die patentgenille

Auf gabe in der Bereitstellung eines Verfahrens mt
geringerer Bildung unerwinschter O efine und erhohter
Raum Zei t - Ausbeut e bestanden. Die erfol greiche Lésung

di eser Aufgabe sei mt den Versuchsberichten im
Schriftsatz vom 6. Novenber 2001 und im Schriftsatz (9)
bel egt. So zeige der |letztere Versuchsbericht, dall das
Verfahren des Anspruchs 1 eine hohere Raum Zeit - Ausbeut e
er geben kdnne. Keine der weiteren angezogenen
Druckschriften | ege das beanspruchte Verfahren mt der
Ver wendung ei nes Pd- Tr ager kat al ysators nahe. Die
Druckschrift (6) spreche zwar auf Seite 6, Zeilen 29 bis
35 ein Dehal ogeni erungsverfahren des patent gemal3en
Ausgangspr odukt es 2- Chl or hept af | uor propan unter

Ver wendung ei nes Pd-Kat al ysators an, jedoch werde
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hi erbei al s Endprodukt Hexafl uorpropyl en erzeugt,

wel ches ei n patentgemalR unerwinschtes A efin sei. D ese
Druckschrift weise folglich von der anspruchsgenél3en
Erfi ndung weg. Das aus Druckschrift (2) bekannte

Dehal ogeni erungsverfahren mttels Pd-Tr&gerkat al ysat or
erzeuge stets auch A efine, so dalR hieraus gerade keine
Anregung zur Vernei dung der patentgenmald unerwinscht en

A efin-Bildung zu entnehnmen sei. Die Druckschriften (3)
und (4) betréafen die Hydrodehal ogeni erung von C,- Chl or -
Fl uor - Ver bi ndungen mt Pd-Tr &ger kat al ysat oren und
sprachen das Probl em der unerwinschten d efin-Bil dung
nicht an. Deren Lehren seien auch auf die anspruchsgenald
ei ngeset zt e G;- Ver bi ndung 2- Chl or hept af | uor propan ni cht
zu Ubertragen. Die Druckschrift (3) werde in der
nachstli egenden Druckschrift (1) als damaliger Stand der
Techni k gewlrdi gt, der nicht zufriedenstellend und

ver besserungsbedirftig sei. Dies weise zusatzlich von

ei ner Konbi nation beider Druckschriften weg.

Der Beschwer degegner hat seinen Ei nwand der nangel nden
Ausf ihr barkeit der Erfindung nach Artikel 100 b) EPU i m
Beschwer deverfahren nicht aufrecht erhalten. Zur
erfinderischen Tatigkeit hat er imwesentlichen
vorgetragen, dal die Druckschrift (1) den nachst-

| i egenden Stand der Techni k darstelle. Dengegentber habe
di e Aufgabe nicht in der verm nderten Bil dung von
unerwinschten 4 efinen bestehen kdnnen, da die

Sel ektivitat, welche ein MaRR fur die Bildung von
Nebenpr odukten darstelle, in den Beispielen 5 und 6

di eser Druckschrift jener im Beispiel des Streitpatents
Uber| egen sei. Die vom Beschwerdef ihrer behauptete

Ver besserung der Raum Zeit - Ausbeut e durch das
streitgegenstandl i che Verfahren trete nicht Uber die
gesante Breite des Anspruchs 1 ein. So kdnne eine

ver besserte Raum Zeit- Ausbeute nur auf eine
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konti nui erliche, nicht jedoch auf eine

di skontinuierliche (Batch-) Verfahrensweise zutreffen,
wel ch letztere gl ei chwohl vom gel tenden Anspruch 1

m tunf allt werde. So kdnne auch di e Durchfl ul3menge der
Reakt anden durch den Reaktor im Beispiel des
Streitpatents beliebig verringert werden, ohne den
Berei ch des geltenden Anspruchs 1 zu verl assen, obwohl
al s Fol ge davon di e behauptete Verbesserung der Raum
Zei t - Ausbeut e ausbl ei be. Daher habe di e Aufgabe des
Streitpatents nicht in der Bereitstellung eines

ver besserten, sondern lediglich eines weiteren

Ver fahrens zur Herstellung von Heptafl uorpropan

best anden. Di e Druckschrift (1) enthalte einen direkten
Bezug auf die Druckschrift (3), weswegen eine

Konbi nati on di eser beiden Druckschriften naheliege. Die
Druckschrift (3) betreffe ein Hydrodehal ogeni erungs-
verfahren von Chl or- Fl uor - Kohl enwasserstoffen mt ei nem
Pd- Trager kat al ysator. In deren Beispiel 7, Tabelle VII
wer de di ese Reaktion bei 280 °C, unter Normal druck und
mt einemnolaren Verhdltnis des eingesetzten
Wasserstoffes von 3:1 durchgefihrt, ohne dalR Aefin
gebi | det werde. D e naheli egende Konbi nati on dieser
spezi fi schen Verfahrenswei se der Druckschrift (3) mt
der Lehre der Druckschrift (1) fuhre ohne erfinderisches
Zut un zum beanspruchten Verfahren. D esel be Schl ul3-

fol gerung gelte auch fir die Konmbination der Lehre der
Druckschrift (1) mt jener der Druckschrift (2).
Let zt ere beschrei be di e Hydr odehal ogeni erung ei nes
spezi fischen Chl or-Fl uor-Kohl enwasserstoffes mt einem
Pd- Tr ager kat al ysat or, wobei zwar auch zusatzlich zwei
bestimte A efine erzeugt wirden, wel che jedoch im
streitgegenstandl i chen Verfahren wegen der

unt er schi edl i chen chem schen Struktur des Ausgangs-

Kohl enwasser st of fes nicht entstehen kdnnten, w e sich
aus der Druckschrift (8) ergebe. Die Lehre der
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Druckschrift (4) ahnele jener der Druckschrift (3) und
fUhre daher in Verbindung mt der Druckschrift (1)
ebenfal Il s in nahel i egender Wi se zum Pat ent gegenst and.
Di e Druckschrift (6) gebe auf Seite 6, Zeilen 29 bis 35
ei nen Hi nweis, dalR die Verwendung ei nes Pd-Katal ysators
bei der Unset zung von 2-Chl or heptaf |l uorpropan mt
Wasserstoff zu ei nem Aust ausch von Chl or durch
Wasserstoff, d. h. einer Hydrodehal ogeni erung, fuihre und
dall gegebenenfal I s vorhandene ol efini sche Doppel -

bi ndungen durch Wasserstoffaddition reduziert wirden.
Auch ent st inden ol efi ni schen Doppel bi ndungen genafld
Seite 7, Zeilen 20 und 21 lediglich bei hoherer

Reakt i onstenperatur. Damt stehe die Lehre der
Druckschrift (6) imEi nklang mt jener der Druck-
schriften (1) bis (4).

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in unveranderter
For m aufrecht zuer hal t en

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Am Ende der nundlichen Verhandl ung, die am5. Mirz 2002
stattfand, wurde die Entschei dung der Kammer verkindet.

Ent schei dungsgr tinde

0955.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.
Ausf Uhrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)
Der Beschwer degegner hat den Ei nwand der nangel nden

Ausf thr bar keit wegen unzurei chender O f enbarung der
Erfi ndung i m Beschwerdeverfahren nicht aufgegriffen
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und in der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer
ausdr tcklich fall engel assen. Nachdem di e Kanmer
Uberdi es kei ne Veranl assung sieht, von sich aus die
Ausf Uhrbarkeit in Zweifel zu ziehen, eridbrigen sich
wei t ere Ausf uhrungen hierzu.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Ei nzi ger Streitpunkt im Beschwerdeverfahren ist die
Frage, ob der Wderruf des Streitpatents wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit durch die

Ei nspruchsabtei | ung aufrecht zuerhal ten ist.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur

Herstel lung von 1,1,1, 2, 3, 3, 3- Hept af | uor pr opan durch
Hydr odehal ogeni erung von 2- Chl or hept af | uor propan m t
Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators. D e
Druckschrift (1) beschrei bt nun ein Verfahren zur
Her st el | ung von Hept af | uor propan auf dem gl ei chen
Synt heseweg. Di e Kammer betrachtet daher diese
Druckschrift, imE nklang mt der Vorinstanz, dem
Beschwer def ihrer und dem Beschwer degegner, als
nachstli egenden Stand der Techni k.

Di e genannte Druckschrift (1) offenbart in ihren

Bei spielen 5 und 6 ein Verfahren zur Herstellung von
1,1, 1, 2,3, 3, 3-Hept af | uor propan durch Hydro-

dehal ogeni erung von 2- Chl or hept af | uor propan m t
Wasserstoff in der Gasphase in Gegenwart eines

ni ckel hal ti gen Katal ysators bei einer Reaktions-
tenperatur von 450 bzw. 500 °C, einem Druck von circa
17 bar und einem nol aren Verhaltnis von Wasserstof f
zu Chl or hept af | uorpropan von 8:1 bzw. 9:1. In

Bei spiel 6 betragt die Selektivitat 99,4 % bei ei nem
Ursatz von 91,3 % Die geringe Bildung von
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unerwinschten O efinen stellt die Druckschrift als
Vorteil des Verfahrens heraus (Seite 1, Zeile 35;
Seite 2, Zeile 30; Seite 5, Zeilen 8 bis 10).

Ausgehend von di esem nachstli egenden Stand der
Techni k hat der Beschwerdef ihrer insbesondere in der
nindl i chen Ver handl ung vor der Kammer als auch in
seinen Schriftséatzen vom 13. April 2000, Punkt 3
sow e vom 6. Novenber 2001, Punkte 3.2 und 3.3

vor getragen, dal3 er di e patentgentil3e Aufgabe
gegentber der Druckschrift (1) in der Bereitstellung
ei nes verbesserten Verfahrens zur Herstellung von
Hept af | uorpropan nmit a) geringerer Bildung
unerwinschter O efine und b) erhohter Raum Zeit -
Ausbeut e sehe.

Zur LOsung der oben genannten Aufgabe schl agt das
Streitpatent das Verfahren zur Herstellung von
1,1,1, 2,3, 3, 3-Hept af | uor propan genmal3 Anspruch 1 vor,
in wel chem di e Urset zung an ei nem Pd- Tr ager -

kat al ysat or bei einer Tenperatur von 100 bis 300 °C,
ei nem Druck von 1 bis 5 bar und ei nem nol aren

Verhadl tni s des ei ngesetzten WAasserstoffs zu

Chl or hept af | uor propan von 1:1 bis 3:1 durchgefihrt
Wi rd.

Zwi schen dem Beschwer def hrer und dem Beschwer de-
gegner ist streitig, ob die technische Aufgaben a)
und b) genmdlR obi gem Punkt 3.2 durch die

vor geschl agene anspruchsgenil3e Losung erfol greich
gel 6st wi rd.

Zur d aubhaftmachung des geltend gemachten Vorteils
der verringerten Bildung von unerwinschten d efinen
des beanspruchten Verfahrens gegenuber der
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nachstli egenden Druckschrift (1), d. h. der

erfol grei chen Losung der techni schen Aufgabe a), hat
der Beschwerdef Uhrer seinen Versuchsbericht vom

6. Novenber 2001 angezogen.

Di eser Versuchsbericht enthalt ein erfindungsgenélles
Bei spi el und drei Vergleichsbeispiele. Fur das

erfi ndungsgenifle Beispiel wird zwar eine defin-

bi |l dung von 0 % und fur die Vergleichsbeispiele eine
A efinbildung von 1 bis 14 % angegeben. Indessen wird
i mBeispiel 6 der Druckschrift (1) eine Sel ektivitat
von 99,4 %erzielt, was eine geringere QA efinbildung
von hoéchstens 0,6 % bedeutet. AuBerdemw rd in den
Ver gl ei chsbei spi el en des Versuchsberi chtes ohne
Ausnahne ei n Pd-Tr &ger kat al ysat or verwendet, wahrend
in der Druckschrift (1) ein nickel haltiger

Kat al ysat or ei ngesetzt wird. Daher stehen die

Ver gl ei chsbei spi el e des Versuchsberi cht es weder

hi nsichtlich des verwendeten Katal ysators noch der
erzielten Ergebnisse mt dieser Entgegenhaltung in
Ei nkl ang. Si e spiegeln nicht wahrheitsgetreu den
nachstli egenden Stand der Technik und die
Auswi r kungen der patentgenmal3 vor geschl agenen Ldsung,
nam i ch i mwesentlichen di e Verwendung ei nes
getragerten Pd- an Stelle eines nickel haltigen

Kat al ysators, auf die O efinbildung w der.

Aus di esen G inden ist der vom Beschwerdef Ghrer

vor genommene Vergl ei ch unl auter und somt ungeeignet,
ei ne Ver besserung des anspruchsgenéal3en Verfahrens

hi nsichtlich der geringeren Bildung von O efinen
gegenuber Druckschrift (1) glaubhaftzunmachen.

Di e Kanmer kommt folglich zu dem Schl u3, dalR der
gegentber dem nachstli egenden Stand der Technik
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behauptetete Vorteil der geringeren Bildung von
unerwinschten d efinen nicht hinreichend bel egt ist.

Nach st &ndi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmmrern
konnen Vorteile, auf die sich der Patentinhaber-
Beschwer def ihrer gegentber dem nachstli egenden Stand
der Techni k beruft, die aber nicht hinreichend bel egt
sind, bei der Ermttlung der der Erfindung zugrunde-
| i egenden Auf gabe und damt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden (siehe z. B. Entscheidung T 20/81, ABlI. EPA
1982, 217, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde). Im
vorliegenden Fall ist daher der behauptete Vortei

der geringeren Bildung von d efinen des anspruchs-
gemallen Verfahrens gegenuber der nachstli egenden
Druckschrift (1) mangel s hinrei chenden Nachwei ses

ni cht bei der Festlegung der patentgenialRen Aufgaben-
stel l ung heranzuzi ehen.

Zur d aubhaftmachung des geltend gemachten Vorteils
der erhdhten Raum Zeit-Ausbeute des beanspruchten

Ver f ahrens gegenltber der nachstliegenden Druckschrift
(1), d. h. der erfolgreichen Losung der techni schen
Auf gabe b), hat der Beschwerdef ihrer den Versuchs-
bericht (9) angezogen. In di esem Versuchsbericht wrd
di e vom Beschwer def threr errechnete Raum Zeit -
Ausbeute der Beispiele 5 und 6 der Druckschrift (1)
mt 0.09 Mbl/Ilfh und des Beispiels der Streitpatent-
schrift mt 2 Ml /Ifh angegeben.

Die fiur das streitgegenstéandliche Verfahren
errechnete Verbesserung der Raum Zeit - Ausbeut e
gegenuber der nachstliegenden Druckschrift (1) kann
I ndessen nur auf die in diesem Beispiel angewandte
konti nui erliche Verfahrenswei se zutreffen, nicht
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j edoch auf eine diskontinuierliche (Batch).

d ei chwohl unfal3t das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des
Streitpatents auch die diskontinuierliche

Ver f ahrenswei se, wel che sonmit die geltend gemachte
Ver besserung der Raum Zeit - Ausbeute ni cht aufweist.
Di ese Feststellung ist vom Beschwerdefdhrer in der
nundl i chen Ver handl ung vor der Kanmer nicht
bestritten worden.

Die fiur das streitgegenstéandliche Verfahren
errechnete Verbesserung der Raum Zeit - Ausbeute
gegenuber der nachstliegenden Druckschrift (1) beruht
auf den spezifischen Verfahrensparanetern des

Bei spiels des Streitpatents, insbesondere auf den
dort konkret angegebenen Durchfl uBnengen der

Reakt anden durch den Reaktor. Diese Stoff-Durchfl ul3-
mengen sind jedoch willkirlich gewdhlt und
unterliegen anspruchsgenmal3 kei nen Ei nschrdnkungen. So
kénnen di e Durchfl uBnmengen der Reaktanden durch den
Reaktor i m Beispiel des Streitpatents beliebig
verringert werden, ohne den Bereich des geltenden
Anspruchs 1 zu verl assen. Als Fol ge des verringerten
St of fdurchsat zes reduziert sich zwangl &ufig die Raum
Zeit - Ausbeut e der streitgegenstandlichen Verfahrens-
wei se dramati sch, so dal di e behauptete Verbesserung
der Raum Zei t - Ausbeut e dann ausbl ei bt. Daher tritt

ei ne Verbesserung der Raum Zeit-Ausbeute nicht im
gesant en beanspruchten Unfange ein. Auch diese
Feststellung i st vom Beschwerdef Ghrer in der
nundl i chen Ver handl ung vor der Kanmer nicht
bestritten worden.

Fol gl ich vermag der Versuchsbericht (9) den gegenuber
dem néchst | i egenden Stand der Techni k behaupt et et en
Vorteil der hoheren Raum Zeit-Ausbeute nicht Uber die
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gesante Breite des geltenden Anspruchs 1 gl aubhaft zu
machen.

Gemal3 st &ndi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmmrern
kann ei ne techni sche Aufgabe - hier die Erzielung

ei ner hdoheren Raum Zeit - Ausbeute - jedoch nur dann
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

ber Gicksi chtigt werden, wenn sie als erfolgreich

gel 6st angesehen werden kann, d. h. wenn im
vorl i egenden Fall gl aubhaft ist, dal3 i mwesentlichen
al | e beanspruchten Verfahrenswei sen ei ne verbesserte
Raum Zei t - Ausbeut e ergeben (siehe z. B. T 939/92,
ABl . EPA 1996, 309, Entschei dungsgrinde Punkte 2.5.4
bis 2.6). Dieses Erfordernis spiegelt den allgenein
aner kannten Grundsatz w der, dafd der Unfang des durch
ein Patent verliehenen AusschlielRungsrechtes dem
techni schen Beitrag zum Stand der Techni k ent sprechen
und durch di esen begrindet sein soll. Nachdemim
vorl i egenden Fall die Verbesserung der Raum Zeit -
Ausbeut e nicht Uber die gesante beanspruchten Breite
eintritt, ergibt sich die Schlul¥fol gerung, dal die
Erfindung wie sie i mgeltenden Anspruch 1 breit
definiert ist, keine erfol greiche Lbsung dieser
techni schen Aufgabe b) darstellt, mt der Folge, dald
di e behauptete Verbesserung der Raum Zeit - Ausbeut e
bei der Festl egung der objektiven Aufgabenstellung
des Streitpatents und der Beurteilung dessen
erfinderischer Tatigkeit unbeachtet bleibt.

Dam t koénnen im Ergebnis auch etwai ge Zweifel an der
zahl enmal3i gen Ber echnung des Beschwerdef ihrers

hi nsi chtlich der in den Beispielen des Standes der
Techni k erzielten Raum Zeit - Ausbeut e dahi nst ehen,

wel che dadurch ausgel 6st werden, dald die Druckschrift
(1) das zu deren Berechnung notwendi ge Reaktorvol unen
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ni cht nennt und das tatsachliche Reaktorvol unen aus
den angegebenen AulRenmalRen des Reaktors nur durch
gedankl i che Annahnen, di e der Beschwerdef Ghrer in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kanmmer nicht

wi eder zugeben vernochte, bestinmm werden kann.

Aus di esen Gunden ist die vorstehend in Punkt 3.2
angef Uhrte Aufgabenstellung uneuformulieren.
Ausgehend von Druckschrift (1) als nachstliegendem
Stand der Technik liegt dem Streitpatent somt

| ediglich die objektive Aufgabe zugrunde, ein

wei teres Verfahren zur Herstellung von im
wesentlichen olefinfreiem1,1,1, 2,3, 3, 3-Heptafl uor-
propan bereitzustellen (s. a. Streitpatentschrift
Spalte 1, Zeilen 10 bis 12).

Der Beschwer degegner hat die erfol greiche Lésung

di eser patent gemalRen Auf gabe durch die Bereitstellung
des anspruchsgenméal3en Herstel | ungsverfahrens nicht
bestritten. Auch imH nblick auf den Versuchsberi cht
vom 6. Novenber 2001 des Beschwerdef Uhrers hat die
Kamer kei nen Anhal t spunkt, den Erfol g der Lbésung von
sich aus in Zweifel zu ziehen. So zeigt das einzige
er fi ndungsgenalRe Bei spiel 1 dieses Versuchsberichtes,
dalR bei patentgenalRer Verfahrensweise 1,1,1, 2,3, 3, 3-
Hept af | uorpropan frei von O efinen erzeugt wird, denn
es werden 0 % Hexaf |l uorpropylen und 0 % Pent af | uor -
propyl en genessen.

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der
Techni k dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte
obj ekti ve Aufgabe durch die Bereitstellung des
anspruchsgenmaf3en Verfahrens zu | 6sen.

Di e Druckschrift (6) beschreibt ein Verfahren zur
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Dehal ogeni erung von 2-Chl or hept af | uor propan in
Gegenwart von Wasserstoff zum d efin Hexa-
fluorpropylen. Auf Seite 6, Zeilen 29 bis 31 warnt

di ese Entgegenhal tung vor der Verwendung von

Pd- Kat al ysatoren i m Verfahren als schlechte Wahl, da
di ese Katal ysatoren, zusatzlich zu dem gewlinschten
Produkt, auch zu einer Substitution des Chl oratons
durch Wasserstoff in der Ausgangsver bi ndung f Uhren.
Das hi er gewlinschte Produkt ist das Aefin
Hexaf | uor propyl en und die Substitution des Chl oratons
durch Wasserstoff w rd patentgenal3 al s Hydro-

dehal ogeni erung bezei chnet, die hier Heptafl uorpropan
ergibt. Damt lehrt die Druckschrift (6), dal beim
Ei nsat z von Pd- Kat al ysat oren durch Dehal ogeni erung
der Ausgangsver bi ndung 2- Chl or hept af | uor pr opan
Hexaf | uor propyl en und gl ei chzeitig durch deren

Hydr odehal ogeni erung Hept af | uor pr opan ent st eht.

Fol glich entnimt der Fachmann di eser Druckschrift,
dall bei der Umrsetzung der anspruchsgenéalRen
Ausgangsver bi ndung 2- Chl or hept af | uor propan unter der
Ver wendung ei nes Pd- Kat al ysators das anspruchsgenile
Zi el produkt Heptafl uorpropan nur vergesell schaftet
mt einemdefin, namich dem Hexafl uor propyl en

er hal t en werden kann.

Vor di e patentgenialle Auf gabe gestellt, ein weiteres
Verfahren zur Herstellung von i mwesentlichen
olefinfreiem1,1,1, 2,3, 3, 3- Hept af | uor propan
bereitzustell en (siehe Punkt 3.5 supra), weist die
Lehre der Druckschrift (6), dall bei der Verwendung

ei nes Pd- Kat al ysat ors Hept af | uor propan ni cht

ol efinfrei erzeugt wird, sondern das Aefin
Hexaf | uor propyl en gl eichzeitig entsteht, den Fachmann
von der Erfindung weg. D ese Lehre bringt ihn davon
ab, di e Verwendung ei nes Pd-Katal ysators zur
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Er zeugung ei nes imwesentlichen ol efinfreien
Endproduktes in Betracht zu ziehen. Der Fachmann wird
umso nehr durch seine zu keiner Zeit bestrittenen
Kennt nis, dall die Bildung von Hexafl uorpropyl en wegen
seiner Gftigkeit zu verneiden ist (siehe
Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 10 bis 12),
davon abgehal ten, den erfindungsgentillen Weg be

sei nem Streben nach ei ner Losung der patent genal3en
Auf gabe zu beschreiten. Die Lehre der Druckschrift
(6) hat somt zur Fol ge, dal die Verwendung ei nes Pd-
Tr ager kat al ysators i m Herstel | ungsverfahren, wel che
die in Anspruch 1 vorgeschl agene Lésung darstellt,
nicht als fiar den Fachmann nahel i egend angesehen

wer den kann.

Der Beschwer degegner hat ei ngewandt, dafll i m Verfahren
der Druckschrift (6) gegebenenfalls vorhandene

ol efi ni sche Doppel bi ndungen i m Endpr odukt durch
Wasserstof faddition reduziert wirden. D eser

Behaupt ung steht entgegen, dal i m Verfahren der

Ent gegenhal t ung gerade ein Endprodukt mt einer

ol efi ni schen Doppel bi ndung, nam ich Hexafl uor -
propyl en, erhalten wrd.

Der Beschwerdegegner hat des weiteren eingewandt, dal
gemald Seite 7, Zeilen 20 und 21 ol efini sche
Doppel bi ndungen | ediglich bei hoherer Reaktions-

t enperatur entstinden, weswegen uber die Steuerung
der Reaktionstenperatur die Bildung der Doppel -

bi ndungen ver m eden werden kénne. Am angegebenen Ot
der Druckschrift (6) werden indessen |ediglich

Berei che fur di e Reaktionstenperatur angegeben, ohne
I rgendei ne Verknupfung mt der Bildung von
Doppel bi ndungen oder mt deren Vernei dung zu
enthalten, so dall di e Ei nwdnde des Beschwer degegners
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ni cht von den Tatsachen gest dtzt werden.

Nach ei nem weiteren Ei nwand des Beschwer degegners
enthalte di e nachstliegende Druckschrift (1) einen
di rekt en Bezug auf die Druckschrift (3), weswegen
ei ne Konbi nati on di eser beiden Druckschriften
nahel i ege. Die Druckschrift (3) betreffe ein

Hydr odehal ogeni erungsver fahren von Chl or-Fl uor -
Kohl enwasserstoffen mt ei nem Pd-Tr &ger kat al ysat or.
I mBeispiel 7, Tabelle VII werde di ese Reaktion be
280 °C, unter Normaldruck und mt einem nol aren
Verhal tni s des ei ngesetzten Wasserstoffes von 3:1
dur chgef thrt, ohne dalR A efin gebildet werde. D e
nahel i egende Konbi nati on di eser spezifischen

Ver f ahrenswei se der Druckschrift (3) mt der Lehre
der Druckschrift (1) fdhre ohne erfinderisches Zutun
zum beansprucht en Verf ahren.

Di e nachstliegende Druckschrift (1) nennt die
Druckschrift (3) auf Seite 1, Zeile 16, allerdings
wirdi gt sie diese als damaligen Stand der Techni Kk,
dessen Nachteile, z. B. hinsichtlich A efinbildung
(Seite 1, Zeile 35, Seite 2, Zeile 30, Seite 5,
Zeilen 8 bis 10), es zu uberwi nden galt. D e
Darstel lung der Lehre der Druckschrift (3) in der
Druckschrift (1) als nicht zufriedenstell end und
ver besserungsbedirftig wei st i m Gegensatz zum

Vor bri ngen des Beschwer degegners gerade von ei ner
Konbi nati on der Lehre beider Druckschriften weg, so
daR der Fachmann gerade davon abgehalten wird, diesen
Weg bei seinem Streben nach ei ner Losung der

pat ent gemalRen Auf gabe zu beschreiten.

Auch das einzige Beispiel der Druckschrift (3), in
dem kei ne A efin-Bil dung genessen wrd, vernag den
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Fachmann nicht in die vom Beschwer degegner

auf gezeigte R chtung ei ner Konbi nation dieser Lehre
mt der Druckschrift (1) zu lenken. D eses spezielle
Bei spi el der Druckschrift (3) betrifft die

Hydr odehal ogeni erung ei ner GC,- Chl or - Fl uor - Ver bi ndung,
namich von 2-Chlortetrafl uorethan, in Gegenwart

ei nes Pd-Kat al ysators, bei wel cher angabegermal3 kein
Oefin entsteht. ImVerfahren des Streitpatents wrd
hi ngegen von ei ner individuellen GC;-Chlor-Fluor-
Ver bi ndung ausgegangen, fur wel che die Druckschrift
(6) lehrt, dall sie in Gegenwart eines Pd-Katal ysators
A efin bildet (siehe Punkt 3.7.1 supra). D es zeigt
dem Fachmann unzwei fel haft, dalR die Lehre dieses
speziell en Beispiels der Druckschrift (3) fur diese
spezi fi sche C,- Chl or- Fl uor-Ver bi ndung 2-Chlortetr a-
fluorethan gelten mag, jedoch nicht auf die im

pat ent gemalRen Verfahren ei ngesetzte individuelle

GC;- Chl or - Fl uor - Ver bi ndung 2- Chl or hept af | uor pr opan
Ubertragen werden kann.

I nsoweit vernmag das Vorbringen des Beschwer degegners
di e Kammer nicht zu Uberzeugen, so dall aus den oben
genannten G unden di e beanspruchte Lésung durch die
Druckschrift (3) nicht nahegel egt wrd.

Di esel be Schl uRfol gerung gilt im Ergebnis auch far
di e Druckschrift (4), denn sie enthadlt keine
zusat zl i chen I nformationen in Hi nsicht auf die

pat ent gemalRe Auf gabe und di e anspruchsgenmif3e Losung,
di e zu ei ner Veranderung der Beurteilung des
Nahel i egens fuUhren kdnnten. So beschrei bt sie
ebenfal | s di e Hydrodehal ogeni erung von 2-Chlortetra-
fluorethan in Gegenwart ei nes Pd-Katal ysators, ohne
den Kern der erfindungsgenéf3en Zielrichtung
anzusprechen, ein imwesentlichen ol efinfreies
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Endpr odukt zu erhalten. Folglich vermag die
Druckschrift (4) dem Fachmann auch kei ne Anregung zur
Losung der patentgenmallen Auf gabe zu geben.

Der Beschwerdegegner hat schliel3lich auch die
Druckschrift (2) angezogen, welche ein Verfahren zur
Unmset zung von Trichl or pent af | uor propan mt
Wasserstoff in Gegenwart eines Pd-Katal ysators
beschrei bt. D eses Verfahren fuhrt gleichzeitig zu
Pent af | uor propan und den O efi nen Pentafl uor propen
und Monochl or perfl uorpropen (Spalte 1, Zeilen 56 bis
60; Spalte 3, Zeile 25). Laut Ausfuhrungsbeispielen 1
bis 3 werden die Oefine in diesem Verfahren auch in
wesent | i chen Mengen erzeugt, namich Pentafl uorpropen
mt 15 bis 27 % und Monochl orperfl uorpropen mt

10 bis 41 % (Spalte 3, Zeile 75; Spalte 4, Zeilen 1
bis 4, 32 bis 35, 63 und 64).

Die Druckschrift (2) enthadlt zwar einen H nweis auf
di e Verwendung ei nes Pd-Katal ysators in ei nem
Ver f ahren der patentgenmiflen Art, allerdings lehrt sie
di e dabei unverneidliche Bildung von ol efini schen

Fl uor propenen. Dies w derspricht der patentgenil3en
Auf gabenstel l ung, némich ein Verfahren zur Erzeugung
ei nes i mwesentlichen ol efinfreien Fluorpropans
bereitzustell en. Daher vermag die Druckschrift (2)
dem Fachmann auch kei ne Anregung zu deren LOsung zu
geben.

Der Beschwer degegner hat nun ei ngewandt, dal die

bei den speziellen ol efinischen Fl uorpropene, die sich
i m Verfahren der Druckschrift (2) bildeten, im
streitgegenstandl i chen Verfahren wegen der

unt erschi edl i chen chem schen Struktur der Ausgangs-
ver bi ndung ni cht entstehen kdnnten, w e sich aus der
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al | genei nen Druckschrift (8) ergebe. Daher habe der
Fachmann di e unerwinschte Bil dung von QA efinen nicht
bef trchtet, wenn er die Verfahrenswei se der
Druckschrift (2) auf das Verfahren der Druckschrift
(1) Ubertrage, wodurch er in naheliegender Wise zum
Pat ent gegenst and gel angt sei .

Qb di e beiden speziellen ol efinischen Fluorpropene,
die sich im Verfahren der Druckschrift (2) ausgehend
von Trichl or pent af | uor propan bilden, nun im
streitgegenstandl i chen Verfahren ausgehend von 2-

Chl or hept af | uor propan ent st ehen kdnnen oder nicht und
ob der Fachmann sich gegebenenfalls dessen bewult
war, kann jedoch dahi nstehen, denn di e Schl u3-

fol gerung des Beschwerdegegners, der Fachmann habe
deswegen di e unerwinschte Bil dung von O efinen im
streitgegenstandl i chen Verfahren nicht beflrchtet,
ist jedenfalls unzutreffend. Sie | aBt das Wssen des
Fachmanns um di e Lehre der Druckschrift (6)

unber iicksichtigt, die ihmdie Erkenntnis nachgerade
auf drangt, dall bei der Unmrsetzung der patentgendlien
Ausgangsver bi ndung 2- Chl or hept af | uor propan das

ol efi ni sche Hexaf | uorpropyl en gebildet wrd (siehe
Punkt 3.7.1 supra). Der Fachmann ist sich somt im
W der spruch zum Vor bri ngen des Beschwer degegners
bewul3t, dalR die Bildung eines A efins zu beflrchten
i st, wenn er von der patentgenmallen Ausgangsver bi ndung
2- Chl or hept af | uor propan ausgeht. Aus di esem G und
kann auch di eser Ei nwand des Beschwer degegners ni cht
durchgrei fen.

Di e Kammer kommt daher zu dem Schl uf3, dafl3 der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents dem
Fachmann durch den Stand der Techni k nicht nahegel egt
wird und damt auf einer erfinderischen Tatigkeit im
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Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht.
Der abhéngi ge Anspruch 2 betrifft eine weitere
Ausgest al tung des Herstellungsverfahrens genal
Anspruch 1 und wird von dessen Patentf&hi gkeit
get ragen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wird entschi eden:

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

2. Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten.
Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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