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Sachverhalt und Antréage

2351.D

D e Beschwerdef ihrer (Patentinhaber) haben gegen die am
2. April 2001 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabtei | ung tber den Wderruf des européi schen
Patents Nr. 757 044 die am 14. April 2001 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am 8. August 2001 eine
Beschwer debegr tndung ei nger ei cht.

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

Beschwer degegner (Ei nsprechenden) aus den

Ei nspruchsgrinden des Artikels 100 (a) EPU, insbesondere
wegen nmangel nder Neuheit und mangel nder erfinderischer
Tatigkeit, angegriffen worden. Zur Stitzung des

Ei nspruchs wurden unter anderem fol gende Druckschriften

angezogen:

(1) WO A-96/ 02323 und
(2) EP-A-538 729.

Der angefochtenen Entscheidung | agen die im

Ei nspruchsverfahren gednderten Anspriche 1 bis 12
zugrunde, deren unabhéangi ger Anspruch 1 w e fol gt
| aut et e:

"1. Verfahren zur Regenerierung eines zur Herstellung von
Epoxi den aus O efinen und Wasserstoffperoxid als

Kat al ysat or verwendeten, Titanatone enthal tenden
Zeol it hs, dadurch gekennzei chnet, dall man die

kat al yti sche Aktivitat des gebrauchten Katal ysators
durch Behandeln mt Wasserstoffperoxid in Abwesenheit

von O efinen regeneriert und den regenerierten
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Kat al ysat or erneut zur Epoxidi erung von O efinen

ei nsetzt."

| V. Di e Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung fest, dall der Cegenstand des Streitpatents
in seiner geadnderten Fassung zwar neu, jedoch nicht
erfinderisch sei. Die Neuheit der beanspruchten
Erfi ndung werde gegentuber der Druckschrift (1) durch die
fehl ende O fenbarung des anspruchsgenéf3en Merkmal s, den
regenerierten Katal ysator erneut zur Epoxidi erung von
A efinen einzusetzen, hergestellt. Die erfinderische
Tatigkeit sei nicht gegeben, da der Wedereinsatz eines
regenerierten Katal ysators ei ne Sel bstverstéandlichkeit
sei, sonst gabe es keinen Gund, diesen deaktivierten
Kat al ysat or wi eder zu aktivi eren. Dartber hinaus w sse
der Fachmann ausgehend von der Druckschrift (2), wonach
Ti tanat one ent hal tende Zeolithe mttels
Wasser st of f peroxi d- Lésung regeneriert werden koénnten,
dall di ese Zeolithe O efine zu Epoxi den unsetzen kdnnten.
Da es zu erwarten sei, dalR ein regenerierter Katalysator
di e gl eichen Eigenschaften wie ein neu hergestellter
Kat al ysat or aufwei se, héatte daher der gl eiche Fachmann
ei nen durch eine Wasserstof f peroxi d-Lésung regenerierten,
Ti tanat one ent hal t enden Kat al ysator benutzt, umdie
bekannt e Epoxi di erung von A efinen durchzuf thren, und
ware so zum Verfahren des Streitpatents gel angt.

V. D e Beschwer def ihrer haben di e Neuheit des
Pat ent gegenst andes damt verteidigt, daB die
Druckschrift (1) weder die Wedereinsetzung des
regenerierten Katal ysators offenbare, noch das Merknal
ei nen aus der Epoxidierung von Aefinen mt
Wasser st of f peroxi d stamrenden Kat al ysat or zu
regenerieren. Auch sei in dieser Druckschrift nicht von

2351.D
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ei ner Epoxidierung mt Wasserstoffperoxid die Rede. D e
Druckschrift

(6) Journal of Catalysis, 129, 159 - 167 (1991),

wel che bereits in der Streitpatentschrift als

nachst kormender Stand der Techni k angef thrt werde,

of fenbare |l ediglich die Regenerierung des Katal ysators
mt einem Loésungsmttel. Der Begriff LOsungsmttel
schl i eRe jedoch nicht den Reaktanden Wasser st of f peroxid
mt ein, so dall diese Druckschrift die Regenerierung des
Kat al ysators mit walri gem Wasser st of f per oxi d ni cht
beschr ei be.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei von
der Druckschrift (6) als néchstliegendem Stand der
Techni k auszugehen. Sie betreffe ebenfalls ein

Regeneri erungs- Verfahren eines aus der Epoxidi erung von
A efinen mt Wasserstoffperoxid stammenden
Titansilicalit-Katal ysators durch Cal ci ni erung oder
Waschen mt Losungsmittel, wobei |etztere

Ausf Uhrungsf orm der Erfindung am nadchsten kome und den
Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit darstelle. Dengegenuber |iege die Aufgabe in
der Bereitstellung eines rascheren Regeneri erungs-
Verfahrens. Die erfindungsgenial3e Losung, den Katal ysator
mt Wasserstoffperoxid zu regenerieren, werde vom Stand
der Techni k nicht nahegelegt. Die Druckschrift (6) |ehre
ausschliel3lich eine Regenerierung mt einem

Losungsm ttel, wel ches naturgeméal3 kei nen Reaktanden w e
Wasserstof fperoxid enthalte, und | ehre nicht die
Regenerierung mt einer Lb6sung, also walrigem
Wasser st of f peroxid, w e der Beschwerdegegner behaupte.

Di e Druckschrift (2) betreffe einen anderen Reaktions-
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Typ, namich eine Hydratisierung und kei ne Epoxidi erung
von O efinen. Bei der Epoxidi erungs-Reaktion entstinden
| aut Druckschrift (6) indessen Verbindungen wi e d ykole
und Pol yet her, wel che den Katal ysator deaktivierten

j edoch bei einer Hydratisierungs-Reaktion nicht
auftreten konnten. Aul3erdem benutze die Druckschrift (2)
andere Katal ysatoren, nanmich entweder einen Zeolithen
oder Titandioxid, wihrend erfindungsgenmall ein
titanhaltiger Zeolith regeneriert werde. D e

Kat al ysat oren di eser Druckschrift seien damt
unterschiedlich zu den erfindungsgenmald ei ngeset zt en,
auch wenn der Zeolith vom gl eichen Strukturtyp sei. Aus
di esen G inden sei die Druckschrift (2) fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit irrelevant.

Der Beschwerdegegner hat die Neuheit des

Pat ent gegenstandes mt den Druckschriften (1) und (6)
angegriffen. Die erstere offenbare alle Merkmal e des
beanspruchten Verfahrens, einzig das Merkmal, den
regenerierten Katal ysator erneut zur Epoxidierung von
A efinen einzusetzen, werde nicht explizit beschrieben;
gl ei chwohl | ese di eses der Fachmann aufgrund sei nes
Fachw ssens automatisch mit. Die Druckschrift (6)

of fenbare ebenfalls ein Regenerierungs-Verfahren von
titanhal ti gen Zeolith-Katal ysatoren, die aus der
Epoxi di erung von O efinen mt Wasserstoffperoxid

stammt en. Wenn der Fachmann, wie in dieser Druckschrift
explizit erwahnt, das in der Epoxidi erungs-Reaktion
verwendet e Losungsmttel zum Regenerieren einsetze, so
verwende er zwangsl aufi g das zur Reaktion eingesetzte
Wasserstoffperoxid mt. Damt offenbarten beide
Druckschriften jedes Merkmal des patent gemalRen

Ver f ahr ens.
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Der Streitgegenstand wei se auch kei ne erfinderische
Tatigkeit auf imH nblick auf die Druckschrift (6)

al | eine oder in Konbination mt Druckschrift (2).
Ausgehend von der néachstliegenden Druckschrift (6) und
dem dort of fenbarten Waschen mt Loésungsmttel habe die
pat ent gemalRe Aufgabe in der Bereitstellung eines
Ver f ahrens zur Regenerierung derartiger Katal ysatoren
best anden, welche im Streitpatent durch den Einsatz von
Wasser st of f peroxi d gel 6st werde. Di e Druckschrift (6)

| ehre, das an der Epoxi di erungs-Reaktion beteiligte
Losungsm ttel zum Regenerieren einzusetzen. Nachdem

gl eichzeitig darin dargel egt werde, dalR das

Losungsm ttel Wasserstoffperoxid enthalten kbdnne,
erhalte der Fachmann den ei ndeutigen Hinweis, dalR er mt
Wasser st of f peroxi d regenerieren kénne. Die Druckschrift
(2) offenbare ebenfalls ein Verfahren zur Regenerierung
von Kat al ysatoren, wel che unbestritten Zeolithe vom

gl ei chen Strukturtyp wi e di e patentgenmallen seien.
Nachdem es bei der Regenerierung des Katalysators in
Wrklichkeit um die Reinigung der verstopften Poren des
Zeol i t hen gehe, wel che nicht an die Anwesenheit von

Ti tan gebunden sei, werde der Fachmann di e Lehre der
Druckschrift (2), die Regenerierung des Katal ysators mt
Wasser st of f peroxid vorzunehnen, aufnehnmen. Daher sei
das beanspruchte Verfahren nahel i egend.

Di e Beschwerdef ihrer haben beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf G undl age der
gednderten Fassung vom 22. Cktober 1999

auf recht zuer hal t en

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde

zur ickzuwei sen
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Am Ende der mindl i chen Verhandl ung vor der Kammer, die
am 28. August 2003 stattfand, wurde die Entscheidung der
Kamrer ver kundet.

Ent schei dungsgr inde

2351.D

D e Beschwerde ist zul dssig

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Di e einzige Abdnderung des gel tenden Anspruchsbegehrens
gegenuber den urspringlichen und den erteilten
Anspriuchen besteht darin, dall i mgeltenden Anspruch 1
die ehemal s fakultative MalBnahnme, der zu regenerierende
Kat al ysat or entstamre der Herstellung von Epoxi den aus
A efi nen und Wasser st of f peroxi d, nunnehr obligatorisch
ist. Diese Abanderung geht deshal b weder Uber den Inhalt
der Annel dung in ihrer eingereichten Fassung hi naus,
noch erweitert sie den Schutzbereich des Streitpatents
imVergleich zur erteilten Fassung. Der

Beschwer degegner hat di eser Feststellung auch nicht

wi der sprochen

Der geltende Anspruchssatz erfdllt denzufolge alle
Vor ausset zungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU

Neuhei t

Der Beschwer degegner stutzt seine Rige der mangel nden
Neuheit des Anspruchsgegenstandes ausschliel3lich auf die
Druckschriften (1) und (6). D e Druckschrift (6) ist,
ohne i m Ei nspruchsschriftsatz ausdricklich genannt

worden zu sein, erstmalig vom beschwerdef Ghrenden
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Pat ent i nhaber i m Beschwer deverfahren angezogen wor den;
als in der Streitpatentschrift zitierte nachstliegende
Druckschrift befindet sie sich ohnedies automatisch im
Ei nspruchsbeschwer deverfahren (siehe Entschei dung

T 536/88, ABI. EPA 1992, 638, Punkt 2.1 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

3.1 Di e Druckschrift (1) offenbart ein Verfahren zur
Epoxi di erung von A efinen mt Wasserstoff und Sauerstoff
und ein Verfahren zur Herstellung von Wasser st of f peroxi d
aus Wasserstoff und Sauerstoff unter Verwendung eines
titanhal ti gen Zeolith-Katalysators in beiden Verfahren
(Seite 6, Zeilen 9 bis 13; Seite 7, Zeilen 22 bis 26).
Das Epoxi di erungs-Verfahren ist in den Beispielen 4 bis
6 exenplifiziert. Die Druckschrift (1) beschrei bt des
wei teren die Miglichkeit einer Regenerierung des durch
sei ne Verwendung in den oben genannten Verfahren
deaktivierten Katalysators mttels dreier alternativer
MaBnahnmen, unter anderem mttels Behandl ung mt einer
Wasser st of f peroxi d-Lésung (Seite 7, Zeile 37 bis Seite 8,
Zeile 2).

3.1.1 Die Beschwerdefihrer und der Beschwerdegegner haben
gegensat zl i che Auffassungen zu der Frage vertreten, ob
di e Epoxi dierung der O efine im Verfahren der
Druckschrift (1) nun direkt durch den anwesenden
Wasserstof f und Sauerstoff erfol gt oder sich
Wasserstoffperoxid in situ ausbildet, das dann die
Epoxi di erungs- Reaktion wie i mstreitgegenstandlichen
Verfahren eingeht. Di ese Frage kann hier jedoch
dahi nst ehen, nachdem di e Druckschrift (1) schon aus den
f ol genden G unden ni cht neuheitsschadlich ist.

2351.D
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Di e Druckschrift (1) offenbart nicht die anspruchsgenéle
MaBnahnme, "den regenerierten Katal ysator erneut zur
Epoxi di erung von O efinen" einzusetzen, so dall sich das
streitgegenstandl i che Verfahren bereits deswegen von

di esem St and der Techni k unterschei det.

Der Beschwer degegner hat nun ei ngewandt, dal3 dies kein
Unt er schei dungsmer kmal darstelle, da der Fachmann jene

in der Druckschrift (1) nicht explizit offenbarte
MaBnahnme auf grund seines Fachw ssens automatisch mtl ese;
gl ei chwohl hat der Beschwerdegegner eingeraunt, dald

| ediglich die unspezifische Wederverwendung des
regenerierten Katal ysators mtgel esen werde, nicht

j edoch seine spezifische zur Epoxidierung von d efinen.
Damit hat er imErgebnis der Feststellung nicht mehr

wi der sprochen, dall sich das anspruchsgenéf3e Verfahren

von demin der Druckschrift (1) offenbarten zum ndest
durch di e spezifische Wederverwendung des regenerierten
Kat al ysat ors zur Epoxidierung von O efinen unterscheidet.

Des weiteren halt es die Kammer fur angezei gt darauf

hi nzuwei sen, dal3 das obi ge Vorbringen des

Beschwer degegners zur Neuheit, nadmich vom"Mtl esen"
auf Uberl egungen und Argunente zurickgreift, die
gegebenenfal | s bei der Beurteilung der erfinderischen
Tati gkeit des Pat ent gegenstandes zu bericksichtigen
waren. Neuheit und erfinderische Tatigkeit sind gemal
Artikel 52 (1) EPU indessen zwei eigenstandi ge
Erforderni sse an di e Patentfahigkeit einer Erfindung und
fiar deren Beurteilung gelten denzufol ge unterschiedliche
Kriterien, so dalR der Ei nwand des Beschwer degegners auch
aus di esem Grunde nicht durchgreift.
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Der Beschwerdegegner hat der Druckschrift (1) die
differenzierte O fenbarung ei nes Regenerierungs-
Ver f ahrens entnomen, in welchemein zur Epoxidi erung
von A efinen mt Sauerstoff verwendeter Katal ysator
mttels Behandl ung mt einer Wasser st of f per oxi d- L6sung

regeneriert wrd.

Di eses speziell e Regenerierungs-Verfahren, auf welches
si ch auch der Neuheitsei nwand des Beschwer degegner
grundet, mag zwar eine Ausfihrungsform sein, die vom
Gegenstand der Druckschrift (1) allgenmein unfaldt wrd,
gl eichwohl stellt es ein Konstrukt dar, das erst durch
gezielte Auswahl jeweils individuell beschriebener

El emente entstanden ist, namich einerseits des aus der
spezi fischen Verfahrensal ternative der Epoxidierung

st anmenden Kat al ysators und andererseits der
spezi fi schen Regenerierungsalternative des Behandel ns
mt Wasserstof f peroxi d. Das angezogene Regeneri erungs-
Verfahren entspringt somt einer speziellen Konbination
von El enenten, die sich erst durch zweifache Auswahl aus
den jeweils beschriebenen Alternativen ergibt. Nachdem
di e Druckschrift (1) keinen H nweis auf diese
konbi nat ori sche Auswahl enthalt, erschliel3t sich dem
Fachmann di ese speziell e Konbination nicht unmttel bar
und ei ndeutig aus dem O f enbarungsgehal t di eser
Druckschrift. Folglich ist dieses spezielle

Regeneri erungs-Verfahren in Druckschrift (1) nicht
differenziert offenbart.

D e Kammer konmm daher zu dem Schl uf3, dal3 die
Druckschrift (1) den beanspruchten Gegenstand nicht
neuhei t sschadl i ch vorweg ni mt .
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Di e Druckschrift (6) beschrei bt ein Regenerierungs-
Verfahren von titanhaltigen Zeolith-Katal ysatoren, die
zur Epoxidierung von Oefinen mt Wasserstoffperoxid
verwendet wurden. Sie offenbart auf Seite 164, rechte
Spalte, Absatz 2, den gebrauchten Katal ysator zur
Regenerierung mt LOsungsmtteln zu waschen. Dies kann
konkret entweder mt Methanol oder mt dem Losungsmttel
erfolgen, das in der (Epoxidierungs-)Reaktion verwendet
w rd, wobei eine Liste von zum Methanol alternativen
Losungsmtteln auf Seite 162, rechte Spalte, Absatz 2
und auf Seite 163, Abbildung 3 angegeben ist. Damt wrd
in diesem Stand der Techni k di e Regeneri erungs- Malinahne
beschri eben, nur Losungsmttel als solche, namich das
gl ei che Losungsmittel wie in der (Epoxidierungs-)
Reaktion oder Methanol, zum Waschen des gebrauchten

Kat al ysat ors ei nzuset zen, wahrend patent genal3 die
Regenerierung mt Wasserstoffperoxid erfolgt. Das
Verfahren der Druckschrift (6) nimt folglich das
beansprucht e nicht neuheitsschéadlich vorweg.

Der Beschwer degegner hat nun ei ngewandt, die oben
angezogenen O fenbarungsstellen in der Druckschrift (6)
beschri eben di e Regenerierung des Katal ysators mt dem
gebrauchten Losungsm ttel aus der vorangegangenen

Epoxi di erungs- Reakti on, wel ches deshal b noch Reste des
Reakt anden Wasserstof fperoxid enthalte, so dalR im

Er gebni s di e beschri ebene Regenerierung faktisch mt
Wasser st of f peroxi d durchgef hrt werde.

Auf Befragen in der nmindlichen Verhandl ung vor der
Kanmer hat der Beschwer degegner eingeréaunt, dall seine
Lesart der Druckschrift (6) nicht eindeutig aus dieser
hervorgehe. Unmittel barkeit und Ei ndeutigkeit der

O fenbarung sind i ndessen nach standi ger Recht sprechung
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der Beschwer dekanmmern Vorausset zung fir einen

erfol grei chen Neuheitsei nwand. Des weiteren macht die
vom Beschwer degegner als offenbart hingestellte

Regeneri erung des Katal ysators mt gebrauchtem d.h
verunreinigtem LoOsungsmttel technisch keinen Sinn

wenn damt gerade di ese Verunreini gungen vom Kat al ysat or
entfernt werden sollen. Auch aus di esem Grunde of f enbart
di e Druckschrift (6) dem verstandi gen Fachmann nicht die
beschwer degegneri sche Lesart.

D e Kammer hat sich auch davon uberzeugt, dal3 der
beanspruchte CGegenstand in weiteren entgegengehal t enen
Druckschriften nicht beschrieben ist. Da die Neuheit vom
Beschwer degegner auf grund anderer Druckschriften im
Beschwer deverfahren nicht angegriffen wirde, eribrigen

sich weitere Ausfihrungen hierzu.

D e Kammer konmt aus den oben angefihrten G inden zu dem
Er gebni s, dalR der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht zum
Stand der Techni k geh6ért und somt neu im Sinne von
Artikel 52 (1) und 54 EPU ist.

Erfinderi sche Tatigkeit

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur

Regeneri erung von titanhaltigen Zeolith-Katal ysatoren,
wel che zur Herstellung von Epoxiden aus O efinen und
Wasser st of f peroxid verwendet wurden, durch Behandl ung
mt Wasserstoffperoxid und deren erneuten Einsatz zur
Epoxi di erung. Di e Druckschrift (6) beschreibt ebenfalls
ei n Regeneri erungs-Verfahren von zur Herstellung von
Epoxi den aus O efinen und Wasser st of f peroxi d verwendet en
titanhal tigen Zeolith-Katal ysatoren (Seite 160,

Zusamenf assung; Seite 162, rechte Spalte). D ese werden
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ent weder durch Cal cini erung bei 550°C oder durch

Behandl ung mt einem Lésungsmttel regeneriert, wonach
der regenerierte Katal ysator bei seiner Wederverwendung
eine zum frischen Katal ysator vergl ei chbare Aktivitat
aufwei st (Seite 164, rechte Spalte). D e Regenerierung
durch Behandlung mt einem Losungsmttel steht wegen

i hres &hnlich geringen apparativen und energeti schen

Auf wandes dem Erfi ndungsgegenstand weit naher als die

t herm sche Behandl ung durch Cal ci ni erung, w e der
Beschwer def threr in der nundlichen Verhandl ung vor der
Kamrer unwi der sprochen ausgef ihrt hat. Di e Kanmmer
betrachtet daher, im Ei nklang mt Beschwerdefdhrer und
Beschwer degegner, di ese Ausfidhrungsform der Druckschrift
(6) als nachstliegenden Stand der Techni k und
Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit. Die Druckschrift wird auch in der
Streitpatentschrift als nachst komender Stand der
Techni k genannt (Spalte 1, Zeilen 12 bis 31).

4.2 Ausgehend von di eser Ausfihrungsform der Druckschrift (6)
al s nachstliegendem Stand der Technik |iegt dem
Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur
rascheren und besseren Regenerierung bereitzustellen
(Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 32 bis 34 und
Spalte 3, Zeilen 49 und 50). In der mindlichen
Ver handl ung vor der Kanmmer hat der Beschwerdef Ghrer auch
auf di ese patentgenilRe Auf gabe abgehoben.

4.3 Zur LoOsung der oben genannten Aufgabe schl dgt das
Streitpatent das Regenerierungsverfahren genmald Anspruch
1 vor, welches durch den Einsatz von Wasserstof f peroxid
zum Behandel n des gebrauchten Katal ysators
gekennzei chnet ist.

2351.D
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Zum Bel eg fur die erfol greiche Losung der patentgenal3en
Auf gabe durch die Bereitstellung des anspruchsgenil3en
Ver f ahrens haben di e Beschwerdef Ghrer auf die Beispiele
und Vergl ei chsbei spiele der Streitpatentschrift

verw esen. Aus di esen geht hervor, dal bei gleicher oder
kurzerer Ei nw rkungszeit von Wasserstoffperoxid auf den
gebrauchten Katal ysator eine hdhere Aktivitéat
regeneriert wird (Beispiele 6 bis 8) als bei der

Behandl ung mt Lésungsmttel (Vergleichsbeispiele 4 und
5). Der Beschwerdegegner hat im Hinblick darauf die
erfol grei che Losung auch nicht bestritten. In Anbetracht
dessen hat di e Kammer kei nen Anhal t spunkt, den Erfolg

der LOsung von sich aus in Zweifel zu ziehen.

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte Aufgabe durch
die Bereitstell ung des anspruchsgenaf3en Verfahrens zu

| 6sen.

D e nachstliegende Druckschrift (6) lehrt den Einsatz
von Losungsm tteln zur Regenerierung des gebrauchten
Kat al ysators und | a3t jeden H nweis auf die
erfindungswesent| i che MaBnahnme der Regenerierung mt
Wasser st of f peroxid und deren Bedeutung fur den Erfolg
der Regenerierung verm ssen (siehe Punkt 3.2 supra).
Dar tber hi naus spricht diese Druckschrift die

pat ent gemalRe Auf gabe, das Regeneri erungs-Verfahren zu
beschl euni gen und zu verbessern, unstreitig nicht an, so
dall sie auch keine Anregung zu deren LOsung geben kann.
Di e Druckschrift (6) allein vermag somt die
anspruchsgeméfRe Lésung ni cht nahezul egen.

D e ferner angezogene Druckschrift (2) betrifft ein
Verfahren zur Herstellung von Cycl oal kanol en durch
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Unrset zung von Cycl ool efinen mt Wasser in Gegenwart von
sauren Katal ysatoren. Sie beschreibt in diesem
Zusamenhang auch di e Regenerierung des dabei
gebrauchten Katal ysators mt Wasser st of f peroxi d
(Anspruch 7). Diese Druckschrift hat zur Aufgabe, bei
der Hydrati si erungs- Reakti on der Cycl ool efi ne den

Kat al ysat or nicht zu beschadi gen und | eicht
regenerierbar zu erhalten, keine zuséatzlichen fl ussigen
Sauren zu verwenden und Nebenreakti onen noglichst zu
vernei den (Spalte 1, Zeilen 28 bis 35).

Dem Streitpatent |iegt indessen eine andere

Auf gabenstel | ung zugrunde, namich ein rascheres und
besseres Regeneri erungs-Verfahren bereitzustellen. D e
Druckschrift (2) beschaftigt sich mt dieser

pat ent gemalRen Auf gabe Uber haupt nicht, so dall sie auch
kei ne Anregung zu deren L6sung geben kann.

Dar iber hinaus ist die Druckschrift (2) auf die
Hydrati si erung von O efinen gerichtet, wahrend
streitgegenstandlich di e Epoxidierung der d efine

erfol gt. Bei de Reaktionen sind indessen von

unt er schi edl i chem Typ, wodurch sich notwendi gerwei se,
wi e di e Beschwerdef ihrer Uberzeugend vorgetragen haben,
i n bei den Reaktionen auch jeweils unterschiedliche
Nebenpr odukt e bil den, wel che den Katal ysat or
deaktivieren und bei der Regenerierung zu entfernen sind.
So werden bei der Epoxidierung der O efine |aut
Druckschrift (6), Seite 165, linke Spalte, Absatz 1 den
Kat al ysat or deakti vi erende Pol yet her und d ykol e
gebi l det, die, so unw dersprochen der Beschwerdef Uhrer
bei der Hydrati sierungs-Reaktion der Druckschrift (2)

ni cht entstehen kdnnen. Des weiteren unterscheidet sich
auch der i m Hydrati sierungs-Verfahren der Druckschrift
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(2) eingesetzte Katal ysator von dem aus der Epoxi di erung
stammenden Kat al ysator. Wahrend di e Druckschrift (2) als
Kat al ysator alternativ entweder Titandioxid (Spalte 2,
Zeile 33) oder einen Zeolith, der kein Titan enthalt
(Spalte 2, Zeilen 35 bis 52), einsetzt, ist bei der
Epoxi di erung der Zeolith-Katalysator titanhaltig. Der
Beschwer degegner hat vorgetragen, der in Druckschrift (2)
und der bei der Epoxidierung verwendete Zeolith-

Kat al ysat or seien vom gl ei chen Strukturtyp, was der
Beschwer def Gihrer bestatigt hat. Die daraus abgeleitete
Behaupt ung des Beschwer degegners, der Strukturtyp se
allein wesentlich, da bei der Regenerierung des

Kat al ysators lediglich die Poren des Katal ysators
gereini gt wirden, ist jedoch rein spekulativ und damt
unbeachtlich, denn die Druckschrift (2) schweigt sich

dar Uber aus.

Auch aus diesen G inden zi eht der Fachmann nach

Uber zeugung der Kammer die Druckschrift (2) nicht in
Betracht, wenn er eine Anregung zur Beschl euni gung und
Ver besserung der Regenerierung ei nes gerade aus der
Epoxi di erung von O efinen stamenden titanhal tigen

Kat al ysators, al so zur LOsung der patent genalien Auf gabe,
sucht .

D e Kammer hat sich auch davon uberzeugt, dal3 der
beansprucht e Gegenstand durch weitere entgegengehal tene
Druckschriften nicht nahegelegt wird. Da die
erfinderische Tatigkeit vom Beschwerdegegner aufgrund
anderer Druckschriften i m Beschwerdeverfahren nicht
angegriffen wurde, ertbrigen sich weitere Ausfihrungen

hi er zu
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4.6 D e Kammer konmt daher zu dem Ergebnis, dal3 der
Cegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents dem
Fachmann durch kei ne der angezogenen Druckschriften,
weder einzeln noch in Konbination, nahegelegt wird und
damt auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von
Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht.

5. D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 5 betreffen weitere
Ausgest al tungen des Verfahrens gemaf3 Anspruch 1 und
wer den von dessen Patentfdahi gkeit getragen, ebenso we
das Epoxi di erungs- Verfahren des Anspruchs 5 und sei ner

abh&ngi gen Anspriche 6 bis 12, wel ches das
Regeneri erungs- Verfahren des Anspruchs 1 unfalit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zur ickverw esen mt der Anordnung, das Patent in der am
22. Oktober 1999 eingereichten Fassung
aufrecht zuer hal t en

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin J. Jonk
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