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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Auf die europaische Patentanmeldung 95 909 690.0 wurde
das europaische Patent Nr. 0 745 116 mit 8 Ansprichen
erteilt. Der unabhdngige Anspruch 1 hatte folgenden
Wortlaut:

"1. Verfahren zum kontinuierlichen Hydrieren von
ungesattigten Fetten, Fettsduren oder Fettsdureestern an
einem geformten Katalysator im Festbett,

dadurch gekennzeichnet,

dal? die Fette, Fettsduren oder Fettsdureester zusammen
mit dem flr die Hydrierung bendtigten Wasserstoff und in
Gegenwart eines Uberkritischen Mediums oder
Losungsmittels an einem Katalysator umgesetzt werden und
daf? anschlieffend die Fette oder Fettsduren durch
Entspannen des Uberkritischen Mediums bzw.

Losungsmittels von diesem abgetrennt werden."

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 8 betreffen besondere

Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1.

Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende
(Beschwerdegegnerin) wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit Einspruch erhoben. Sie stitzte sich dabei

unter anderem auf folgende Entgegenhaltungen:

(1) US-A-3 969 382;
(4) K. D. Mukherjee et al., "Stationary Catalysts for
the Continuous Hydrogenation of Fats.", Journal

of the American 0il Chemists' Society, Vol. 52,
August 1975, pages 282 to 288;
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(5) J. A. Heldal et al., "Fixed Bed Continuous
Hydrogenation of Soybean 0il With Palladium-
Polymer Supported Catalysts", Journal of the
American 0Oil Chemists' Society, Vol. 66, No. 7,

July 1989, pages 979 to 982;

(6) Hochdruck, Roche Magazin, Nr. 41, Mai 1992.

In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung zur
Auffassung gelangt, daff das Verfahren nach Anspruch 1
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Sie hat das

europaische Patent mit folgender Begrindung widerrufen:

Das Hydrierverfahren in Gegenwart eines Uberkritischen
Mediums laut Dokument (1) schliefe ein Gleichstrom-
verfahren nicht aus. Dokument (4) lehre, daf® im
Vergleich zum Chargenbetrieb die Hydrieraktivitdt im
kontinuierlichen Festbettverfahren hdher sei, wobei laut
Dokument (5) ebenfalls eine geringere trans-Isomeren-

bildung erzielt werde.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin) hat hiergegen
Beschwerde eingelegt und gleichzeitig einen Hilfsantrag
I eingereicht. Mit Brief vom 18. Oktober 2004 hat sie
einen Hilfsantrag II sowie einen Hilfsantrag III

eingereicht.

Hauptantrag
Anspruch 1 des Hauptantrages ist identisch mit dem

Anspruch 1 des Patents wie erteilt.

Hilfsantrag I
Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich vom

Anspruch 1 des Hauptantrags durch den Ersatz von "in
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Gegenwart eines Uberkritischen Mediums oder Ldsungs-
mittels an einem Katalysator" durch "in Gegenwart des
Uberkritischen Mediums oder Ldsungsmittels
Uberkritisches Kohlendioxid und/oder Propan an einem

Katalysator".

Hilfsantrag II
Anspruch 1 des Hilfsantrags II unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags durch Einfligen des Wortes

"selektiven" zwischen "kontinuierlichen" und "Hydrieren".

Hilfsantrag III
Anspruch 1 des Hilfsantrags III unterscheidet sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrags I durch Einfligen des Wortes

"selektiven" zwischen "kontinuierlichen" und "Hydrieren".

Die Hilfsantrdge enthalten weitere abhadngige Anspriiche,
deren Wortlaut flr das Verstandnis dieser Entscheidung

ohne Bedeutung ist.

Die Beschwerdefihrerin hat mindlich und schriftlich im
wesentlichen vorgetragen, daf® die Einspruchsabteilung
ihre Entscheidung auf eine rlckschauende Betrachtungs-

weise gegrindet habe.

Im einzelnen argumentierte sie wie folgt:

Dokument (5) erwahne keine Uberkritischen Bedingungen
und lehre sogar, daf? der Katalysator frei wvon
Kohlendioxid gehalten werden solle, was einem Vorurteil
gleichkomme angesichts der Ldsung der Patentinhaberin,
die Kohlendioxid wvorsehe (Schreiben vom 27. Juni 2001,

Seite 2, Zeilen 25 und 26). Dokument (5) beschaftige
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sich mit Sonnenblumendl wahrend laut Streitpatent andere

Rohstoffe behandelt wlrden.

Dokument (4) erwahne keine Uberkritischen Bedingungen
und lehre, Hexan als Lésungsmittel einzusetzen (siehe
Tabelle IV), was zu einem erhdhten trans-Isomerengehalt
fihre. Deshalb sei Dokument (4) kein Hinweis zu

entnehmen, niedrige trans-Isomerengehalte zu erzielen.

Dokument (1) erwadhne zwar Uberkritische Reaktions-
bedingungen mit Kohlenstoffdioxid, jedoch sei von einer
Festbett-Hydrierung nicht die Rede. Desodorierung
ungesattigter Fette seil eine Zielsetzung gemafs Dokument
(1), aber keine nach dem Streitpatent zu ldsende Aufgabe.
Sie lasse sich nicht mit einem erfindungsgemafien
Gleichstromverfahren sondern nur mit einem Gegenstrom-
verfahren erreichen. Der Fachmann habe daher Dokument (1)
keinen Hinweis auf die Erfindung des Streitpatents

entnehmen kdnnen.

Die Beschwerdegegnerin bestritt diese Argumentation wie

folgt:

Die Patentinhaberin habe es versdumt nachzuweisen, daf
der trans-Isomerengehalt von nach dem erfindungsgemaflen
Verfahren erhaltenen, partiell hydrierten, ungesattigten
Fetten niedriger sei als jener von Fetten nach Dokument
(1) . Die End-Jodzahl als Mafzahl flUr den Gehalt an
ungesattigten Fettsaduren in Fetten sei lediglich in
Tabelle 7 genannt, jedoch fehle dort eine Angabe Uber
den Gehalt an trans-Isomeren. Es liege somit kein Beweis
vor, dafl das beanspruchte Verfahren die Bildung von
trans-Isomeren verhindere oder reduziere. Aus Dokument

(4) sei bekannt gewesen, dafd die Hydrieraktivitat
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zunehme, wenn man von einem diskontinuierlichem zu einem
kontinuierlichem Verfahren wechsele. Aus Dokument (5)
sel bekannt gewesen, den Gehalt an trans-Isomeren zu
reduzieren indem man ein Festbettverfahren wahle. Somit
seien die sich aus dem kontinuierlichen Verfahren
ergebenden Effekte wie hohe Hydrieraktivitat und

niedriger Gehalt an trans-Isomeren vorhersehbar gewesen.

Am 26. Oktober 2004 fand vor der Kammer eine mindliche

Verhandlung statt.

Wahrend der Verhandlung fihrte die Beschwerdegegnerin
aus, die Hilfsantrdge II und III wlrden nicht den
Bedingungen der Artikel 83 und 84 EPU genligen. Dem
Ausdruck "selektiv Hydrieren" sei nicht zu entnehmen, ob
sich die Selektivitat auf die Hydrieraktivitat, d. h.
die Bildung von Einfachbindungen, beziehe oder auf die
Stereochemie d. h. den mbglichst niedrigen Gehalt an

trans-Isomeren.

Sollte sich die Selektivitat auf den trans-Isomeren-
gehalt beziehen, so sei wegen mangelnder Offenbarung
bezliglich dieser Zielrichtung nicht ersichtlich wie die

Erfindung ausgeflihrt werden kdnne.

Gemafs Dokument (5) werde Sojabohnendl versuchsweise vor
und nach Aktivierung eines Nickelkatalysators hydriert.
Zweck der Aktivierung vor der Hydrierung sei die
Entfernung von auf der Katalysatoroberflache
absorbiertem Kohlendioxid. Die Entfernung von
Kohlendioxid von der Oberflache des Nickelkatalysators
(Dokument (5), Seite 980, rechte Spalte, letzter
Abschnitt) wurde in der mindlichen Verhandlung von der

Beschwerdegegnerin nicht mehr als Vorurteil gegen das
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Arbeiten mit Kohlendioxid, sondern als Reinigungs-

schritt angesehen, der nicht zwingend notwendig sei.

Die Beschwerdefihrerin beantragt, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents mit den Ansprlchen 1-6 nach dem mit Schreiben
vom 27. Juni 2001 eingereichten Hilfsantrag I oder mit
den Ansprlchen nach den Hilfsantragen II und III in der

mit Schreiben vom 18. Oktober 2004 eingereichten Fassung.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

0218.D

Artikel 123 EPU

Hilfsantrag I, II und III

Die jeweiligen Anspriiche 1 erfiillen die Bedingungen des

Artikels 123 (2) und (3) EPU.

Artikel 83 und 84 EPU

Hilfsantrag I, II und III

Die Beschwerdegegnerin hat in der miindlichen Verhandlung
vorgetragen, daf die Erfindung gemafs den Hilfsantragen
IT und III nicht ausreichend offenbart sei. Es sei auch
nicht deutlich, ob sich das Wort "selektiv" auf die

Hydrieraktivitat, d. h. die Bildung von einfach
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ungesattigten Verbindungen, oder auf deren Stereochemie,

also die cis/trans Konfiguration beziehe.

Das Wort "selektiv" wird jedoch in der Beschreibung
(Seite 2, Zeile 13) wie folgt definiert: "... ist es
hdufig ... notwendig, die Doppelbindungen der mehrfach
ungesattigten Fettsduren selektiv bis auf eine
Doppelbindung zu hydrieren". Die Definition "bis auf
eine Doppelbindung hydrieren" bedeutet, daf bis auf die
Ausnahme einer Doppelbindung alle Doppelbindungen
gesattigt werden. Der Ausdruck ist deshalb eindeutig.

Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU sind erfullt.

Die Beschwerdefilhrerin hat darauf verwiesen, daf’ das
Beispiel in den Zeilen 1 bis 3 (Katalysator Nr. 1, 2 und
3) der Tabelle 3 des Streitpatents ebenso wie dessen
Beispiel 6 die selektive kontinuierliche Hydrierung wvon
Linolsadureethylester in Gegenwart von Uberkritischem

Kohlendioxid zeige.

Den Einwand der Beschwerdegegnerin, dieser Ester werde

leichter als Fett hydriert, hat sie bestritten.

Da die Beschwerdegegnerin weder einen Beweils flr ihren
Einwand vorgebracht noch die Existenz entsprechenden
allgemeinen Fachwissens nachgewiesen hat, ist die
Relevanz der von der Beschwerdeflihrerin angefihrten
Beispiele als Beleg fir die ausreichende Offenbarung der

Erfindung anzuerkennen.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daf? die nach den
Ansprliichen 1 der Hilfsantrdge II und III beanspruchten

Verfahren ausreichend offenbart sind (Artikel 83 EPU).
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Neuheit

Hauptantrag, Hilfsantrag I, II und III

Der Gegenstand der jeweiligen Ansprliche 1 der oben
angegebenen Antrdge ist neu (Artikel 54 (1), (2) EPU).
Dies bedarf keiner weiteren Begrindung, da keine

Neuheitseinwande erhoben worden sind.

Erfinderische T4tigkeit

Das Streitpatent betrifft zwei Varianten der Fetthartung:

a) vollstdndiges Hydrieren (Harten) (siehe Hauptantrag

und Hilfsantrag I) (Seite 2, Zeile 39);

b) selektives (auch: partielles) Hydrieren (Harten)
(siehe Hilfsantrag II und Hilfsantrag III) (Seite 2,
Zeile 38).

Hauptantrag und Hilfsantrag I

Die jeweiligen Ansprliche 1 der beiden oben angegebenen
Antrage beziehen sich auf ein Verfahren zum
kontinuierlichen Hydrieren von ungesattigten Fetten,
Fettsduren oder Fettsdureestern an einem geformten

Katalysator im Festbett.

Dieses Verfahren steht im Einklang mit der Aufgabe der
Erfindung, eine vollsténdige Hartung (gleichbedeutend
mit Hydrierung) von Fetten und freien Fettsauren fir
technische Anwendungen zu erzielen (Seite 2, Zeile 39).
Fir Anwendungen in der Industrie mlssen die Doppel-

bindungen mdéglichst vollstadndig durch Hydrierung bei
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gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Saurecharakters der

Fettsduren entfernt werden (Seite 2, Zeilen 18 und 19).

4.1.2 Ein ahnliches Verfahren war bereits aus Dokument (1)
bekannt, das sich ebenfalls die Aufgabe der Hydrierung
von Fetten stellte (Spalte 1, Zeilen 6 bis 8, 35). Das
Hydrierungsverfahren gemaf Dokument (1) wird unter
Uberkritischen Bedingungen in Gegenwart von
Uberkritischem Kohlendioxid durchgefiihrt, vorzugsweise
im Gegenstromverfahren, das nur als eine besondere,
nicht aber als eine zwingende Ausfihrungsform
beschrieben wird. Das Gleichstromverfahren wird nicht
ausgeschlossen. Die Entspannung des Uberkritischem
Mediums bzw. Ldsungsmittels ist ebenfalls im Dokument (1)
offenbart (Beispiel 3, Figur 3). In den Beispielen wird
als Katalysator frei verteilter Nickel verwendet. Die
Verfahrensparameter gemafs Dokument (1) unterscheiden
sich von denen des Streitpatents dadurch, dafl die
Hydrierung an einem geformten Katalysator in einem
Festbett durchgefihrt wird. Die Einspruchsabteilung hat
daher Dokument (1) als Ausgangspunkt fir die Beurteilung

erfinderischer Tatigkeit herangezogen.

4.1.3 Die Beschwerdefihrerin machte dagegen geltend, daf? das
Hydrierverfahren gemafd Dokument (1) sich mit dem Problem
der Desodorierung von Fetten beschaftige. Desodorierung
setze ein Gegenstromverfahren voraus, das jedoch fiur die
Beschwerdeflhrerin nicht von Interesse gewesen sei, da
sie das Hydrierverfahren in einem Gleichstromverfahren
betreibe. Die hohen Endjodzahlen von 66, 65 und 63 in
den Beispielen 1, 2 und 3 des Dokuments (1) belegten,
daf? eine Durchhdrtung nicht erreicht werde. Dies sei
darauf zurlckzuflthren, daf? die Verhinderung der

Geruchsbildung und nicht die vollsténdige Hydrierung im

0218.D
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Vordergrund des Interesses gestanden hatte. Dokument (1)

misse deshalb aufRer acht gelassen werden.

Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdefihrerin

nicht zustimmen.

Das Verfahren gemé&fs Anspruch 1 des Streitpatents
spezifiziert die Verfahrensfihrung nicht, so daf sowohl
Gleichstrom- als auch Gegenstromverfahren umfaf3t sind.
Somit unterscheidet es sich, wie bereits festgestellt,
von dem in Dokument (1) offenbarten nur durch die
Verwendung eines Festbettes (siehe Anspruch 1 des
Patentes) . Dokument (1) wird deshalb auch von der Kammer
als nachstliegender Stand zur Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit herangezogen.

Im Lichte des Dokumentes (1) lag der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein alternatives Verfahren zum

Hydrieren von Fetten bereitzustellen.

Das Beispiel in Zeile 1 (Katalysator Nr. 2) der Tabelle
7 des Streitpatents steht fir ein kontinuierliches
Hydrierverfahren in Gegenwart von Uberkritischem
Kohlendioxid, wobei die Jodzahl von 88,1 auf 0,29
reduziert wurde. Dies beweist, daRR die technische
Aufgabe einer Durchhadrtung (oder vollstandigen

Hydrierung) geldst wird.

Es muf3 nur noch untersucht werden, ob die gefundene

Losung auf erfinderischer Tatigkeit beruht oder nicht.

Dokument (4), das sich mit der kontinuierlichen
Hydrierung von Fetten befaf’t, lehrt, daf’ die

Hydrieraktivitat zunimmt, wenn man von einem
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diskontinuierlichen (Chargenbetrieb) zu einem
kontinuierlichen Verfahren im Festbett tbergeht

(Seite 282, linke Spalte, Zeilen 22 bis 23). Der Hinweis
der Beschwerdefiihrerin, Dokument (4) zeige, dafd der
trans-Isomerengehalt bei Verwendung von Hexan als
Losungsmittel zunehmen werde, ist beim Durchharten, also
vollstadndigem Hydrieren, irrelevant und wird den
Fachmann angesichts einer zu erwartenden und allein
interessierenden hdéheren Hydrieraktivitat nicht davon
abhalten, zu einem kontinuierlichen Verfahren

Uberzugehen.

Daher waren keine Hindernisse erkennbar, die aus
Dokument (4) bekannte kontinuierliche Verfahrensfihrung
auf das in Dokument (1) beschriebene Verfahren zu

Ubertragen.

a) Somit waren dem Fachmann sadmtliche Mafnahmen
nahegelegt worden, um zum Verfahren gemafs Anspruch 1

des Hauptantrags zu gelangen.

b) Das Verfahren gemafs Hilfsantrag I unterscheidet sich
vom Verfahren gemafs Hauptantrag dadurch, daf als
Uberkritisches Medium oder Ldsungsmittel
Uberkritisches Kohlendioxid und/oder Propan verwendet

wird.

Das Verfahren gemafd Dokument (1) sieht jedoch
ebenfalls eine Hydrierung in Gegenwart von
Uberkritischem Kohlendioxid vor (siehe Beispiele 1, 2
und 3) . Deshalb ist die gemaf Hilfsantrag I

beanspruchte L&6sung dem Fachmann nahegelegt.
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Die jeweiligen Ansprlche 1 des Hauptantrags und des
Hilfsantrags I beruhen somit nicht auf erfinderischer
Tatigkeit und erflillen deshalb nicht die Erfordernisse

des Artikels 56 EPU.

Hilfsantrag II und III

Die jeweiligen Anspriiche 1 beider Hilfsantrdge beziehen
sich auf ein Verfahren zum kontinuierlichen selektiven
Hydrieren von ungesattigten Fetten, Fettsduren oder
Fettsdureestern an einem geformten Katalysator im

Festbett.

Dieses Verfahren dient zur Lb6ésung der ebenfalls im
Patent angegebenen Aufgabe, eine selektive Hartung
(gleichbedeutend mit selektiver Hydrierung) von efbaren
Fetten und Olen vorzunehmen, wobei eine geringe trans-

Isomerenbildung angestrebt wird (Seite 2, Zeile 38).

Ein Verfahren zur kontinuierlichen Festbetthydrierung

von Sonnenblumendl ist bereits in Dokument (5) angegeben.
Dabei wird ebenfalls die Reduzierung des trans-
Isomerengehalts bei der Hydrierung ungesattigter Fette

angestrebt (Seite 1, linke Spalte, Zeilen 1 bis 10).

Die Beschwerdeflhrerin hat vorgetragen, der Fachmann
hatte Dokument (5) nicht beachtet, da in dem dort
beschriebenen Verfahren andere Rohstoffe (Sonnenblumendl)
eingesetzt werden und die Umsetzung - anders als im
Verfahren nach dem Streitpatent - durch den
Stofftransport an die Katalysatoroberflache kontrolliert

werde.
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Diese Argumentation Uberzeugt nicht, da weder
spezifische Ausgangsmaterialien noch ein bestimmter
Reaktionsmechanismus Merkmal des beanspruchten

Verfahrens sind.

Die Kammer geht daher bei der Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit von Dokument (5) aus.

Im Lichte des Dokuments (5) liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein alternatives Verfahren zum
selektiven Hydrieren von Fetten mit geringer cis/trans

Isomerisierung bereitzustellen.

Das schon unter Punkt 2.1.2 genannte Beispiel in den
Zeilen 1 bis 3 der Tabelle 3 des Streitpatents fuhrt zu
geringer cis/trans Isomerisierung von nur 0,23, 0,11 und
0,08 %. Daraus schliefRt die Kammer, dall diese technische

Aufgabe glaubhaft geldst wurde.

Es muf? noch untersucht werden, ob die gefundene Lbsung

auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

a) Hilfsantrag II

Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von dem
nach Dokument (5) dadurch, dafR es in Gegenwart eines
Uberkritischen Mediums oder Ldsungsmittels
durchgefihrt wird. Das Arbeiten in Uberkritischen,
fluiden Medien ist dem Fachmann aber vertraut und der
Ersatz konventioneller L&sungsmittel durch
komprimierte, Uberkritische Gase gehdrt zu seinen
Routineaufgaben. (Mit "fluid" wird der Zustand reinen
Gases im Uberkritischen Bereich bezeichnet - siehe

Dokument (6), Seite 4, linke Spalte, dritter Absatz).
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"Druckspezialisten ... wollen, wo immer es geht und
sinnvoll erscheint, klassische Lésemittel in einem
zweiten Schritt durch komprimierte Gase ersetzen."
Dabei "... wird die Brauchbarkeit von verdichteter,
fluider Kohlensdure als Loésemittel fUr die
verschiedensten Hydrierungen getestet." (siehe

Dokument (6), Seite 6, linke Spalte, Zeilen 6 bis 20).

Somit lag es flr den Fachmann auf der Hand, das aus
Dokument (5) bekannte Verfahren mit Uberkritischem
Gas als Losungsmittel durchzufihren, um zum
beanspruchten Verfahren gemafs Anspruch 1 des

Hilfsantrags II zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf
erfinderischer Tatigkeit und erfillt deshalb die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU nicht.

Hilfsantrag III

Das Verfahren gemafd Hilfsantrag III unterscheidet
sich vom Verfahren gemadfd Hilfsantrag II lediglich
durch die Spezifizierung des Uberkritischen Mediums
oder Losungsmittels als Uberkritisches Kohlendioxid

und/oder Propan.

Da aber fluides Kohlendioxid, insbesondere bei
Hydrierungen das erste Mittel der Wahl fir den
Fachmann ist (vgl. Dokument (6), loc. cit.), kommt
die Kammer zu dem Ergebnis, dafd das Verfahren gemaf

Hilfsantrag III ebenfalls nicht erfinderisch ist.
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5. Somit bietet keiner der gestellten Antrdge eine Basis

fr die Aufrechterhaltung des Patents.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

G. Rauh P. Krasa
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