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Sachverhalt und Antrage

IT.

0818.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Europaische

Patent Nr. 0 838 431 zurlUckzuweisen.

Der einzige unabhangige Anspruch 1 des Streitpatents hat

folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von kristallinen,
titanhaltigen Molekularsieben der Zusammensetzung
(S10,) 1-x (T105)x (0,001 £ x £ 0,03) mit MFI-Struktur oder
MEL-Struktur, dadurch gekennzeichnet, dafd man ein
Gemisch aus einem Tetraalkylorthosilikat und einem
Tetraalkylorthotitanat vorlegt, eine waRrige
Templatldsung zugibt, die resultierende
Reaktionsmischung, die ein Synthesegel enthdlt, ohne
Abdestillation der bei der Hydrolyse entstandenen
Alkohole, in einen Autoklaven gibt, bei einer Temperatur
von mehr als 100 °C, vorzugsweise bei 170 bis 190 °C,
unter autogenem Druck kristallisiert, anschlieffend den
erhaltenen Feststoff auf bekanntem Wege von der
Reaktionsmischung abtrennt, gegebenenfalls wadscht und
bei einer Temperatur von 400 bis 1000 °C kalziniert,
wobel die Templat-Verbindung eine Tetra-n-
propylammonium-verbindung ist und ein Titan enthaltendes
Molekularsieb mit MFI-Struktur gebildet wird oder die
Templat-Verbindung eine Tetra-n-butylammonium Verbindung
ist und ein Titan enthaltendes Molekularsieb mit MEL-

Struktur erhalten wird."
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III. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende

Entgegenhaltungen genannt:

D1: US-A-4 410 501

D2: EP-A-0 100 117

D3: Guangyu Zhang et al., "Discrete Colloidal
Crystals of Titanium Silicalite-1"; J. Chem. Soc.

Chem. Commun., 1995, Seiten 2259 und 2260

D5: BE-A-886 812

D6 : ROmpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, 1990,
Seite 1895, Stichwort "Hydrothermalsynthese"

D7: Notari B., "Titanium silicalite: A new selective
oxidation catalyst"; Stud. Surf. Sci. Catal. 67,
1991, Seiten 243 bis 256

Die Einspruchsabteilung gelangte zu dem Schluf3, daf3 das
beanspruchte Verfahren im Hinblick auf D1 und auf D2
unter BerlUcksichtigung von D5 neu sei, und im Hinblick

auf D1, D2 und D3 auch erfinderisch.

Iv. In ihrer Beschwerdebegrindung machte die Beschwerde-
fihrerin (Einsprechende) weiterhin mangelnde Neuheit
gegentber D1 und D2 bzw. mangelnde erfinderische
Tatigkeit im Hinblick auf die Dokumente D1 bis D3

geltend.

V. In ihrem Antwortschreiben wies die Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) alle erhobenen Einwande zurlck. Sie

bezog sich dabei auch auf den Inhalt der D7 und reichte

0818.D
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zusatzlich unter anderem die folgenden neuen Dokumente

ein:

D9: A.J.H.P. van der Pol et al, "Why are some
titanium silicalite-1 samples active and others
not?"; Applied Catalysis A: General, 1992,
Seiten 113 bis 130

D10: A.J.H.P. van der Pol et al, "Parameters affecting

the synthesis of titanium silicalite 1"; Applied

Catalysis A: General, 1992, Seiten 93 bis 111

In ihrem Schriftsatz wvom 4. Februar 2005 hielt die
Beschwerdefihrerin unter Berlcksichtigung von D7 ihre
bisherigen Einwande aufrecht. Zusdtzlich erhob sie einen
Neuheitseinwand auf Basis der D10. BezlUglich der
Offenbarung von D10 reichte sie Versuchsergebnisse ein.
Sie bestritt das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit im Hinblick auf Kombinationen von D1 oder D2
mit D3 beziehungsweise D10, sowie im Hinblick auf

Kombinationen von D3 mit D1 beziehungsweise D10.

Am 11. Februar 2005 fand eine mlindliche Verhandlung
statt, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin einen
geanderten Anspruchssatz als Hilfsantrag vorlegte. Gemaf
diesem Antrag ist lediglich der Wortlaut von Anspruch 1
durch Streichung der Worte "mehr als 100°C, vorzugsweise

bei" gedndert worden.

Die flUr die Entscheidungsfindung wesentlichen,
schriftlich und/oder mindlich vorgetragenen Argumente

der Parteien kénnen wie folgt zusammengefaft werden:
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Die Beschwerdefihrerin war der Auffassung, dafl das
Verfahren laut Anspruch 1 im Hinblick auf jedes der
Dokumente D1, D2, D10 und D3 nicht neu sei. Aus der
allgemeinen Offenbarung von D1 (Spalte 3 und Anspruch 1)
und D2 (Seite 4) sei jeweils klar ersichtlich, daf ein
Abdestillieren des gebildeten Alkohols nicht zwingend
erforderlich sei und keinen Einfluff auf das Endprodukt
habe. Demnach sei auch eine direkte hydrothermale
Behandlung der Ausgangsgemische in nacharbeitbarer Weise
offenbart. Auch aus D10 sei ersichtlich, dafR die rein
optionale Erwarmung der Synthesemischung lediglich fir
die Hydrolyse erforderlich sei. Die beziiglich D10
nachgereichten Versuche zeigten zudem, daf? auch nach dem
mehrstlindigen Erwadrmen der Mischung noch erhebliche
Mengen Alkohol in der in den Autoklaven Uberfihrten
Mischung vorhanden seien. Ein friheres Einreichen der
Versuche sei insbesondere mangels Laborkapazitdt nicht
mdglich gewesen. D3 offenbare eine "hydrothermale"
Reaktion, welche also in einem Autoklaven im weitesten
Sinn des Wortes ablaufe. Da der beanspruchte Bereich wvon
"mehr als 100°C" beliebig an den in D3 erwahnten Wert
von 100°C anndherbar sei, gadbe es bezlglich der
Reaktionstemperatur aufgrund von Toleranzen einen

Uberschneidungsbereich.

Ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik
sah die Beschwerdefihrerin die Aufgabe lediglich in der
Bereitstellung eines einfacheren Herstellungsverfahrens.
Eine Verbesserung der Eigenschaften der durch das
beanspruchte Verfahren erhaltlichen Katalysatoren
gegenlber den nach bekannten Verfahren erhdltlichen
Katalysatoren sei nadmlich nicht fir alle unter

Anspruch 1 - in seiner ganzen Breite - fallenden

Herstellbedingungen nachgewiesen worden. Das
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vollstdndige Abdampfen des gebildeten Alkohols werde in
D1 nicht als zwingend prasentiert, vielmehr sei es eine
Konsequenz der zur Durchfihrung der Hydrolyse
vorgenommenen Erwarmung. Von einer eventuellen Stdrung
der Synthese durch die Gegenwart von Alkohol sei in D1
nicht die Rede. Ferner sei aus D3 ersichtlich, daf die
Synthese auch in Gegenwart des gebildeten Alkohols
mdéglich sei, welcher demnach bei der Hydrolyse nicht
store. Dokument D10, auf das in D3 Bezug genommen wird,
liefere noch eine zusdtzliche Bestatigung daflr, daf® das
Erwdrmen der Mischung lediglich zur Vervollstandigung
der Hydrolysereaktion diene und daf die Gegenwart von
Alkohol keinen stdrenden Einflufd auf die Synthese habe.
Demnach ware der Fachmann, ausgehend von Beispiel 1 der
D1 als nachstliegendem Stand der Technik und unter
Berlcksichtigung der Offenbarung von D3 oder D10, durch
einfaches Upscaling in naheliegender Weise zu dem

Verfahren gemafs Streitpatent gelangt.

Auch ausgehend von D3 als nachstliegendem Stand der
Technik sei das Verfahren gemdfs Streitpatent schon
allein deswegen nicht erfinderisch, weil Anspruch 1 auch
Verfahren umfasse, bei denen die Temperatur lediglich
geringfligig hoéher als 100°C sei, und fir welche
keinerlei Verbesserung nachgewiesen wurde. Aber auch im
Hinblick auf eine Kombination von D3 mit D1
beziehungsweise D10 habe das beanspruchte Verfahren
nahegelegen. Mit der Methode gem&fs D3 sei ndmlich
lediglich ein relativ geringer Gitter-Titan-Gehalt, also
eine relativ geringe Anzahl an aktiven Stellen, und
folglich auch nur eine relativ geringe Katalysator-
Aktivitat erzielbar. D3 enthalte aber die Information,
dafR mittels hdherer Temperaturen hdhere Gitter-Titan-

Gehalte erreichbar seien, und verweise zudem auf D10, wo
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der Zusammenhang zwischen Katalysatoraktivitat und
Gitter-Titan-Gehalt angesprochen sei. Vor die Aufgabe
gestellt, aktivere Katalysatoren bereitzustellen, hatte
der Fachmann daher die Anwendung hdherer Temperaturen
erwogen. Der D1 sei zu entnehmen, wie ein derartiges
Verfahren durchgefihrt werden kénne, und aus der D10 sei
ersichtlich, daf’® es dabei nicht auf eine vollstandige

Abdestillation des Alkohols ankomme.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin kénne man von D1
und D2 lediglich durch eine Mehrfachauswahl zu dem
beanspruchten Verfahren gelangen. Die allgemeinen
Passagen der beiden Dokumenten umfaf3ten einerseits auch
Varianten, in denen kein oder nur wenig Alkohol
entstiinde und schlbssen andererseits zusatzliche
Verfahrensschritte keineswegs aus. Obwohl in D3 der
Begriff "hydrothermal" verwendet werde, sei die konkret
verwendete Apparatur nicht als Autoklav anzusehen. Die
Temperatur in der Mischung mlisse zudem zwangslaufig
unterhalb der 100°C des Olbads liegen. Das in D10
beschriebene Verfahren offenbare eine nicht optionale
Erwarmung der Ausgangsmischung lUber mehrere Stunden auf
80° bis 90°C, wobei zwangslaufig zumindest ein Teil des
Alkohols abdestilliert werde. Die nachgereichten
Versuche der Beschwerdeflihrerin seien keine getreue
Nachstellung des in D10 beschriebenen Verfahrens, daher
sei eine Uberpriifung der Ergebnisse durch die
Beschwerdegegnerin angezeigt gewesen. Angesichts der
auRerordentlich spaten Vorlage der Versuchsberichte sei
eine experimentelle Uberpriifung jedoch nicht méglich
gewesen. Der Versuchsbericht der Beschwerdefihrerin sei
daher mangels einer plausiblen Begrindung flr deren

spate Vorlage nicht zu berltcksichtigen.
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Ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik
habe die Aufgabe in der Bereitstellung eines einfacheren
Verfahrens bestanden, welches zu Katalysatoren mit
héherer Aktivitdt fihre. D1, D3 und D10 offenbarten alle
eine langsame und vorsichtige Herstellung von Synthese-
sol, welche gemaf? Streitpatent nicht notwendig sei.
Gemafs D1 und D10 sei vor der Behandlung im Autoklaven
jeweils eine mehrstindige Erwarmung erforderlich, in
deren Verlauf Alkohol abdestilliere. Der Fachmann hatte
keine Veranlassung, die Offenbarung der D3 zur
Modifizierung des Verfahrens nach D1 heranzuziehen. D3
offenbare die Herstellung von schwer aufzuarbeitenden
Suspensionen besonders feiner Partikel unter anderen
Reaktionsbedingungen und enthalte keine Angaben zu deren
Einsatz als Katalysator. Eine konkrete Anregung zum
Arbeiten bei Temperaturen von mehr als 100°C sei D3
nicht zu entnehmen. Auch sei eine Steigerung der
Katalysatoraktivitat durch diese Mafnahme nicht zwingend
zu erwarten gewesen. Ausgehend von D3 hatte der Fachmann
keinen Grund, D1 oder D10 Uberhaupt in Betracht zu
ziehen. Keinesfalls hatte der Fachmann eine Veranlassung,
die laut D1 und D10 vorgesehene Erwarmung der Mischung,
welche zwangslaufig eine Abdestillation von Alkohol
bewirke, in einem Verfahren unter Verwendung von Auto-

klaven und Temperaturen Uber 100°C nicht beizubehalten.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents,
sowie die Zurlckweisung des in der mlndlichen
Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags, hilfsweise die

Zurickverweisung der Sache an die erste Instanz.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die ZurlUckweisung der

Beschwerde sowie die Nichtberlicksichtigung des von der
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Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 4. Februar 2005
eingereichten Versuchsberichts, hilfsweise die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und die Aufrecherhaltung
des Patents auf der Basis der in der mundlichen
Verhandlung eingereichten neuen Anspriiche. Fir den Fall
der Zulassung des Versuchsberichts wurden die Vertagung

der Verhandlung sowie eine Kostenverteilung beantragt.

Entscheidungsgrinde

0818.D

Neuheit

Es war unstrittig, daf® D1 Verfahren zur Herstellung von
kristallinen Titan-haltigen Molekularsieben mit der in
Anspruch 1 des Streitpatents offenbarten Zusammensetzung
und mit MFI-Struktur offenbart, welche auch als
Titansilikalit-1 ("TS-1") bezeichnet werden. Gemafs D1
umfaft die Herstellung des TS-1 die Herstellung einer
wafdlrigen Reaktionsmischung, welche eine
Siliziumoxidguelle, eine Titanoxidquelle, und eine
stickstoffhaltige organische Base wie zum Beispiel ein
Tetraalkyl-ammoniumhydroxid enthalt. Die
Reaktionsmischung wird einer hydrothermalen Behandlung
in einem Autoklaven unterworfen, bei Temperaturen von
130° bis 200°C und autogenem Druck, und fUr eine Dauer
von 6 bis 30 Tagen. Anschliefend werden die gebildeten
Kristalle abgetrennt, gewaschen, getrocknet und
kalziniert, zum Beispiel bei 550°C. Das erhaltene
Material hat katalytische Eigenschaften, die in
zahlreichen Reaktionen zur Anwendung kommen koénnen.
Siehe Anspriche 1, 4 und 5; Spalte 1, Zeilen 11 bis 13,
28 bis 32, und 48 to 52; Spalte 3, Zeilen 5 bis 61.
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Der allgemeine Teil der Offenbarung von D1 bezieht sich
unter anderem auch auf den Einsatz von rein
anorganischen Edukten, bei deren Hydrolyse kein Alkohol
entsteht (siehe Spalte 3, Zeilen 11 bis 17).
Dementsprechend ist dort das Verdampfen von Alkohol
nicht erwahnt. Allerdings umfaf’t der dortige Wortlaut
auch Verfahren mit zusdtzlichen Schritten, z. B.
Zwischenschritten (siehe "the method ... comprises" in
Spalte 3, Zeile 5, und "The method ... which comprises"
in Spalte 6, Zeilen 46 und 54). Ein Abdestillieren von
gegebenenfalls vorhandenem Alkohol wird durch diesen
Wortlaut nicht ausgeschlossen. Der in Spalte 3, Zeile 20
verwendete allgemeine Ausdruck "reagent mixture"
bedeutet auch nicht zwingend, dafd eine derartige

Mischung Alkohol enthalt.

Um von dieser allgemeinen Offenbarung in Spalte 3 und
Anspruch 1 von D1 gedanklich zu einem Verfahren nach
Anspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, bedarf es
zumindest zweier Auswahlen: Zundchst muf? aus der Liste
der angegebenen Siliziumoxid-Quellen, welche auch
kolloidales Siliziumoxid sowie Alkalisilikate umfaft,
ein Tetraalkylorthosilikat ausgewahlt werden, und aus
der Liste der angegebenen Titanoxid-Quellen, welche auch
andere hydrolysierbare Ti-Verbindungen wie zum Beispiel
TiCl, und TiOCl, umfaft, ein Tetraalkylorthotitanat. Auch
ist in dieser allgemeinen Offenbarung die genaue
Herstellungsweise der "Reaktionsmischung", und
insbesondere die spezielle Reihenfolge der
Chemikalienzugabe gemaf Anspruch 1 des Streitpatents,
nicht beschrieben. Fir sich genommen offenbaren die
allgemeinen Passagen der D1 (Spalte 3, Anspruch 1) also
nicht klar und eindeutig ein Verfahren mit allen

Merkmalen von Anspruch 1 des Streitpatents.
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Genau flUr jenen Fall, in dem die auch in D1 speziell
erwahnten Komponenten (siehe auch Anspriche 3 und 6
sowie Spalte 3, Zeile 17) Tetraethylorthotitanat
("TEOT"), Tetraethylorthosilikat ("TEOS") und
Tetrapropylammoniumhydroxid ("TPAOH") in Kombination
miteinander eingesetzt werden, ist jedoch eine
detaillierte Anleitung offenbart, welche ausdricklich
ein mehrstindiges Erwarmen mit Verdampfung des
gebildeten Alkohols vorschreibt. Gemaf Beispiel 1 wvon D1
(Spalte 4, Zeilen 1 bis 22) wird zun&chst TEOS mit TEOT
gemischt und anschlieffend eine Lbdésung von TPAOH unter
Rihren hinzugemischt. Die Mischung wird dann aufgeheizt,
um die Hydrolyse zu beschleunigen und den freigesetzten
Ethylalkohol vollstadndig aus der Mischung zu entfernen,
was nach ungefdhr 5 Stunden bei einer Temperatur von 80°
bis 90°C der Fall ist. Nach einer Volumenerhdhung durch
Wasserzugabe liegt eine opaleszierende homogene Ldsung
vor. Diese wird im Autoklaven bei einer Temperatur von
175°C flr eine Dauer von 10 Tagen behandelt. Die
gebildeten TS-1-Kristalle werden gewaschen, getrocknet
und bei 550°C kalziniert. Aufgrund der Tatsache, daR
gemafy diesem Beispiel ausdrltcklich der bei der Hydrolyse
gebildete Alkohol verdampft wird, f&llt das beschriebene

Verfahren nicht unter Anspruch 1 des Streitpatents.

D1 offenbart auch nicht an anderer Stelle, daf bei einer
Kombination der Edukte TEOS, TEOT und TPAOH auf das
Erhitzen auf 80° bis 90°C und das dabei stattfindende
Abdampfen des Ethanols verzichtet werden kann. Zu einer
derartigen Lesart der in D1 prasentierten
Gesamtinformation kann der Fachmann nur in Kenntnis des
Streitpatents gelangen, also durch unzuldssige ex-post

Uberlegungen im Sinne einer Kombination von gewissen
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allgemeinen und gewissen speziellen Teilen der

Offenbarung.

D1 offenbart also nicht in klarer und eindeutiger Weise
ein Verfahren mit allen Merkmalen von Anspruch 1 des

Streitpatents.

D2 betrifft primdr ein spezielles Isomerisierungs-
Verfahren, wobei die Isomerisierungsreaktion durch
spezielle, Ti-haltige synthetische Zeolithe katalysiert

werden soll.

Bezlglich der verwendeten Zeolithe verweist D2
ausdricklich auf die in Dokument D5 beschriebenen, und
"wiederholt" gewisse Punkte der D5 betreffend die
Eigenschaften und Herstellung dieser Zeolithe, siehe
Seite 2, Zeilen 1 bis 3. D5 ist eine belgische
Patentanmeldung, welche auf der selben italienischen
Prioritatsanmeldung (IT 28323 A/79) beruht wie D1 und
unter anderem weitgehend die gleichen Sachverhalte
offenbart, siehe Seite 4, Zeile 24 bis Seite 5, Zeile 6,
Beispiel 1 und die Ansprliche. In D2 wird insbesondere
angegeben, daf® es sich bei den Zeolithen gemafs D5 um
Titan-Silkalite des Typs TS-1 handelt, welche unter die
Definition gemaf Anspruch 1 des Streitpatents fallen,
siehe D2, Seite 2, Zeilen 16 bis 19, und D5, Seite 2,
Zeilen 7 bis 10.

Verfahren zur Herstellung der Zeolithe werden in D2
lediglich auf eine Weise beschrieben, die der
allgemeinen Verfahrens-Beschreibung von D1 ahnelt, siehe
D2, Seite 4, Zeile 9 bis Seite 5, Zeile 5. D2 enthalt
selbst keine spezielle Beschreibung, geschweige denn ein

Beispiel, eines Herstellungsverfahrens unter Verwendung
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der Edukte TEOS, TEOT und TPAOH. Auch die D2 enthalt
keine Angaben zur Herstellungsweise der
"Reaktionsmischung", welche in den Autoklaven Uberfihrt
wird, und insbesondere nicht zur Reihenfolge der
Chemikalienzugabe. Auch die Kammer ist davon Uberzeugt,
daf? der Fachmann im Hinblick auf den ausdrlcklichen
Hinweis auf D5 bezlglich fehlender Angaben zur
Herstellung der Zeolithe auch auf D5 zurlckgreifen wlrde.
In D5 findet sich genau ein Beispiel, welches das
Vorlegen einer Mischung von TEOS und TEOT und die
anschlief’ende Zugabe einer TPAOH-L&6sung beschreibt.
Allerdings wird auch gemd&fs diesem Beispiel der durch
Hydrolyse gebildete Alkohol bei Temperaturen von 80° bis
90°C vollstandig entfernt, siehe Seite 6, Beispiel 1.

D2 offenbart also weder fir sich genommen noch unter
Berlcksichtigung der D5 in klarer und eindeutiger Weise
ein Verfahren mit allen Merkmalen von Anspruch 1 des

Streitpatents.

D10 offenbart in detaillierter Weise zwei Verfahren zur
Herstellung von TS-1, welche ausdriicklich gegenliber den
in D1 beschriebenen "geringfiigig modifiziert" wurden

(siehe D10, Seite 94, Zeilen 4 bis 5 und letzter Absatz,

Bezugnahme auf [16] = D1).

Gemaf? einer der beschriebenen Verfahrensvarianten (siehe
"Method 1" auf Seite 95) wird zu einem vorgelegten
Gemisch aus TEOS und TEOT unter Kdhlung und RUhren eine
waRBrige Ldsung von TPAOH derart langsam zugegeben, daf
keine bleibenden Niederschladge entstehen. Nach
Beendigung der Zugabe wird die Mischung auf 80° bis 90°C
aufgeheizt ("the crystallization mixture can be heated

in about one hour to a temperature in the range of 80-
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90°C") . Zur Hydrolyse des TEOS und TEOT wird die
Mischung 3 bis 5 Stunden unter RUhren auf dieser
Temperatur gehalten. Danach wird Wasser zugegeben, um
das Volumen der Mischung wieder auf seinen

ursprunglichen Wert zu erhdhen. Die erhaltene klare

Losung wird in einen Autoklaven Uberfihrt ("can be
transferred into a 1-1 autoclave"), und dort bei 175°C
behandelt.

Die Methode umfaf3t eindeutig ein Halten der Mischung auf
einer erhdhten Temperatur Uber mehrere Stunden. Daher
kann der oben zitierte Ausdruck "can be heated"
keinesfalls bedeuten, daf das anschlieRende Halten auf
erhéhter Temperatur wegfallen kann, wie von der
Beschwerdefiihrerin geltend gemacht wurde. Auch in der
Bezugnahme auf das zur Kristallisation notwendige
Uberfithren der Mischung in einen Autoklaven wird ja das
Wort "can" verwendet, ohne daf? man daraus folgern wlrde,

daf? der ganze Schritt entfallen kdnnte.

In Anbetracht der langen Verweildauer der gerUhrten
Mischung auf einer Temperatur von 80° bis 90°C ist davon
auszugehen, dafd der bei der Hydrolyse gebildete Ethanol
zumindest teilweise verdampft. Dafd ein Verdampfen von
Fllissigkeit stattfindet, ergibt sich aus der Tatsache,
daf? am Ende dieses Verfahrensschritts das Volumen der
Mischung geringer ist als zu Beginn. Nicht zuletzt im
Hinblick auf den ausdrlcklichen Bezug auf das Verfahren
gemaf? Beispiel 1 von D1 und in Abwesenheit einer
gegenteiligen Information wird der Fachmann die
Verfahrensbeschreibung von D10 so verstehen, daf bei dem
Halten auf erhdhter Temperatur gebildeter Alkohol

zumindest teilweise abgedampft wird.
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Folglich fallt das in D10 als "Method 1" beschriebene
Verfahren auch nicht unter Anspruch 1, der jegliche
(teilweise oder vollstandige) Abdestillation des

Alkohols ausschliefRt.

Der Versuchbericht der Beschwerdefilhrerin betreffend die
Offenbarung von D10 wurde am Freitag, den

4. Februar 2005, nachmittags per Telefax Ubermittelt.

Es blieben der Beschwerdegegnerin also maximal vier
volle Werktage, um sich noch vor Beginn der mindlichen
Verhandlung mit dem unangeklindigt eingereichten
Versuchsbericht inhaltlich auseinanderzusetzen. Sie hat
dabei gewisse Unterschiede zwischen der Durchfihrung der
Verfahren gemdfs D10 beziehungsweise gemafd dem
Versuchsbericht festgestellt (Verwendung eines
Becherglases anstatt eines Dreihalskolbens). Ferner hat
sie ihre Verwunderung darlber zum Ausdruck gebracht, daf’
bei dem Verfahren gemafs Versuchsbericht nach 3 Stunden
Hydrolyse bei 80°C fast der gesamte theoretisch
verfligbare Ethanol noch in der Reaktionsmischung
vorhanden war. Daher hat sie die Aussagekraft des
Versuchsberichts prinzipiell in Frage gestellt und eine
experimentelle Uberprifung bzw. Nacharbeitung der
Versuche fir notwendig gehalten, sollte dieser Bericht
berlticksichtigt werden. Die Planung und Durchfihrung
einer Nacharbeitung der Versuche war der Beschwerde-
gegnerin jedoch aufgrund der extrem kurzen zur Verfigung
stehenden Zeitspanne nicht zumutbar, selbst wenn die
Durchfihrung der Versuche selbst innerhalb einiger Tage
mdglich sein sollte. Dies wurde nicht bestritten und

erscheint auch der Kammer plausibel.
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1.4.2 Die Bemerkungen der Beschwerdegegnerin, wonach die fur
die Durchfihrung der beschriebenen Versuche bendtigten
Chemikalien im Handel erhdltlich seien, wonach die
erforderlichen Gerdtschaften zur Grundausristung eines
Labors auf dem betroffenen technischen Gebiet gehdrten,
zumindest aber im Fachhandel erhdltlich seien, und
wonach die Durchfihrung derartiger Versuche innerhalb
einiger Tage mdglich sei, blieb seitens der
Beschwerdefiihrerin in der mindlichen Verhandlung
unwidersprochen. Sie beharrte jedoch darauf, daR die
Laborkapazitadt zur Durchfihrung der Versuche nicht
friher zu Verfigung gestanden hatte. Allerdings ist D10
in der Beschreibung des Streitpatents genannt (siehe
Seite 2, Abschnitt [0008]). Im Prinzip hatte die
Beschwerdefihrerin also bereits im Einspruchsverfahren
Neuheitsangriffe auf der Grundlage dieses Dokuments und
eventueller Versuche formulieren kdénnen. Im
Beschwerdeverfahren wurde D10 bereits im Juni 2003 also
mehr als 18 Monate vor der mindlichen Verhandlung wvon
der Beschwerdegegnerin zitiert. Unter diesen Umstanden
vermag die erst mit dem Einreichen der Versuche, also
ebenfalls sehr spdt, angegebene Begrindung der
mangelnden Laborkapazitdt das spate Vorlegen des
Versuchsberichts nicht Uberzeugend zu rechtfertigen,
zumal ja auch prinzipiell die Mdglichkeit besteht,

derartige Versuche durch Dritte durchfihren zu lassen.

1.4.3 Unter den vorliegenden Umstanden hat es die Kammer daher
im Rahmen ihres Ermessensspielraums gemafs Artikel 114 (2)
EPU fUr angebracht gehalten, den Versuchsbericht der

Beschwerdeflhrerin nicht zu berltcksichtigen.

1.5 D3 offenbart eine Methode zur Herstellung stabiler

kolloidaler Suspensionen von diskreten TS-1 Kristallen

0818.D
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mit MFI-Struktur und einer mittleren Grdfle von weniger

als 100 nm (Seite 2259, Zusammenfassung) .

Zur Herstellung einer derartigen Suspension wird
zundchst eine Mischung von TEOS, TEOT und TPAOH unter
1-stlndigem Rihren bei Raumtemperatur hydrolysiert, und
zwar derart, daf eine einzige waRrige Phase entsteht.
Diese klare Syntheseldsung wird anschlieffend einer
48-stiindigen hydrothermalen Behandlung bei 100°C
unterworfen. Zu diesem Zweck wird die Ldsung in
Polyathylen-Flaschen mittels eines auf 100°C
vorgeheizten Olbads erhitzt. Die Behandlung erfolgt
unter RUckfluss-Bedingungen, wobei die Kolonnen mit
Deckeln versehen wurden ("columns were capped"), um das
Entweichen von Ethanol zu verhindern. Zur
spektroskopischen Untersuchung des Produkts dienten
pulverfdrmige Proben, welche durch dreimalige
Zentrifugierung bei 60000g gereinigt und anschlieflend
bei 550° kalziniert worden waren. Die unter den
Versuchsbedingungen erzielten Ti-Gehalte der erhaltenen
TS-1-Kristalle waren nicht hdéher als 1 Mol-% (als

Ti/ (Ti+Si) gerechnet), und Uberschlssiges Ti blieb in
Losung. Siehe Seite 2259, die Zusammenfassung sowie
linke Spalte zweiter Absatz bis Seite 2260, vorletzter

Absatz.

Aus der detaillierten Versuchsbeschreibung geht
eindeutig hervor, daf die Warmebehandlung der
Synthesemischung nicht in einem druckfesten Gefaf
ausgefihrt wird. Die Behandlung wird unter RUckfluf
durchgefihrt, also unter standigem Entzug von Warme, und
der Aufbau eines autogenen Uberdrucks wird weder
ausdrlcklich erwahnt noch angestrebt. Temperaturen, die

hoher liegen als die durch das Olbad vorgegebenen 100°C,
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sind in D3 nicht erwdhnt. Berlicksichtigt man zudem, daf’
die waBrige "Reaktionsmischung" nennenswerte Mengen an
Ethanol enthalt, so kann davon ausgegangen werden, dafd
bei der hydrothermalen Reaktion im Inneren der
Polyathylen-Flaschen Temperaturen vorherrschen, welche
meffbar niedriger als 100°C sind. Daher ist es im
vorliegenden Fall nicht angebracht, von einer
Uberschneidung des Temperaturbereichs gemif Anspruch 1
("mehr als 100°C") einerseits mit dem denkbaren, durch
den in D3 angegebenen Wert von 100°C und eventuelle
Mefdtoleranzen aufgespannten Bereich andererseits, zu
sprechen. Die Beschwerdefiihrerin hat keinen Nachweis fUr
ihre Behauptung erbracht, wonach man Apparaturen gemaf
D3 als Autoklaven im weitesten Sinn ansehen kdénnte. Die
Autoren von D3 haben vielmehr in Kenntnis der
Entgegenhaltungen D9 und D10 (siehe D3, Seite 2260,
rechte Spalte, "References" 1 und 3), betreffend
Verfahren mit Benutzung von Autoklaven nicht den Begriff

Autoklav verwendet.

D3 offenbart also nicht eine Kristallisation in einem
Autoklaven, bei einer Temperatur von mehr als 100°C und
unter autogenem Druck, wie in Anspruch 1 des
Streitpatents gefordert. Daran andert auch die Tatsache
nichts, dafd sich der in D3 verwendete Begriff
"hydrothermal" gemdfs D6 auf Synthesen bezieht, die in
Druckgefaflen bei mehr als 100°C und mehr als 1 bar Druck

ablaufen.

Auch keines der anderen von der Beschwerdefihrerin
genannten Dokumente offenbart ein Verfahren mit allen

Merkmalen von Anspruch 1.
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Der Gegenstand von Anspruch 1, und folglich auch der
abhangigen Ansprlche 2 und 3, ist demnach neu im
Hinblick auf den von der Beschwerdefiihrerin angezogenen

Stand der Technik.

Erfinderische T4tigkeit

Aufgrund der Ahnlichkeit der verwendeten Reagenzien,
Verfahrensbedingungen (Druck und Temperatur) und
Apparate (Autoklav) ist das Verfahren zur Herstellung
von TS-1 gemafy Beispiel 1 von D1, und nicht jenes gemaf’

D3, als nachstliegender Stand der Technik anzusehen.

Laut Streitpatent bestand die technische Aufgabe in der
Bereitstellung eines Syntheseverfahrens, welches sich
insbesondere durch eine gegeniber den bekannten
Verfahren vereinfachte Herstellung des Synthesesols

auszeichnet, siehe Abschnitt [0010].

Mafnahmen, welche zur Abdampfung von Alkohol flhren, wie
zum Beispiel das mehrstlindige Erwarmen gemdfs D1, sind
durch Anspruch 1 ausgeschlossen. Andererseits hat die
Beschwerdegegnerin in der mindlichen Verhandlung darauf
hingewiesen, daf der Alkoholanteil der Synthesemischung
bei der Durchfihrung des Verfahrens gemaf Anspruch 1 die
Einhaltung strengerer Explosionsschutz-Vorschriften
erfordere. Auch hat die Beschwerdefiihrerin in Frage
gestellt, ob die geltend gemachte Verbesserung der
Katalysatoraktivitat fir samtliche von Anspruch 1
umfaRten Verfahrensbedingungen (beliebige
Geschwindigkeit der Chemikalienzugabe, beliebige
Mischdauer und -temperaturen, eventuelle Bildung von
Niederschlagen) ausreichend nachgewiesen wurde. Es kann

jedoch dahingestellt bleiben, ob das beanspruchte
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Verfahren tatsdchlich einfacher durchzufihren ist als
jenes gemaf D1 und ob unter allen in Frage kommenden
Verfahrensbedingungen Katalysatoren mit verbesserter
Aktivitat erhalten werden, denn selbst wenn dies nicht
der Fall sein sollte beruht das beanspruchte Verfahren
aus den nachstehenden Gruinden nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Auf jeden Fall kann die technische Aufgabe in der
Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur
Herstellung titanhaltiger Molekularsiebe gesehen werden.
Es ist unstrittig, daf diese Aufgabe durch die Merkmale
von Anspruch 1 auch tatsachlich geldst wird. Daher ist
lediglich zu prlUfen, ob die beanspruchte Ldsung im
Hinblick auf den von der Beschwerdeflilhrerin angezogenen

Stand der Technik nahegelegen hat oder nicht.

Gemafs Beispiel 1 der D1 ist ausdrlcklich ein
mehrstlindiges Erwarmen der waRBrigen Mischung von TEOS,
TEOT und TPAOH auf 80° bis 90°C durchzufihren, wodurch
die Hydrolyse beschleunigt wird und wobei der gesamte

gebildete Alkohol entfernt wird.

Die allgemeineren Teile der Offenbarung von D1
(Anspruch 1 und Spalte 3, Zeilen 5 bis 25) enthalten
keinerlei ausdrlickliche Zusatzinformation, welche fUr
den speziellen Fall der Synthese auf Basis von TEOS,
TEOT und TPAOH ein Abricken von dieser Vorgangsweise
méglich und sinnvoll erscheinen lassen. Folglich kann
die Kammer die unbewiesene und bestrittene Behauptung
der Beschwerdefliihrerin, wonach ausgehend von D1 ein
simples "Upscaling" den Fachmann zum Verfahren gemaf3
Streitpatent flhren wirde, nicht berltcksichtigen. Auch

D2 enthdlt keine derartige Zusatzinformation, welche die
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in Beispiel 1 der D5 beschriebene Vorschrift
relativieren kdénnte. Das Verfahren nach Anspruch 1 des
Streitpatents wird also durch D1 beziehungsweise D2/D5

nicht angeregt.

2.4 D3 beschreibt die wissenschaftliche Untersuchung eines
Verfahrens zur Herstellung von Suspension besonders
feiner TS-1-Kristalle. Eine Abtrennung dieser Kristalle
wird lediglich im Rahmen von deren Strukturanalyse
beschrieben. Die Verwendung des dabei anfallenden
Pulvers als Katalysator in einer bestimmten Reaktion
wird in D3 nicht explizit angesprochen. Um zu den
gewlnschten TS-1 Suspensionen zu gelangen, haben sich
die Autoren der D3 - in Kenntnis der in D9 und D10
beschriebenen Autoklaven-Methode - flr ein spezielles,
druckloses Verfahren entschieden, welches in
Polyethylen-Flaschen und bei Temperaturen von weniger
als 100°C, siehe Punkt 1.5.2 dieser Entscheidung und D3,
Ende des Artikels, Literaturstellen 1 (= D9) und 3
(=D10) . Aus D3 geht hervor, dafl eine Synthese von TS-1,
zumindest von besonders feinen Kristallen, auch in
Anwesenheit des gesamten gebildeten Ethanols méglich ist.
Es ist jedoch fraglich, ob der von D1 ausgehende und mit
der besagten technischen Aufgabe konfrontierte Fachmann
D3 aufgrund der doch ziemlich unterschiedlichen
Verfahrensfithrung (einstufige, drucklose "hydrothermale"
Behandlung bei weniger als 100°C) tUberhaupt
berlticksichtigen wlrde. Selbst unter der Annahme, daf3 der
Fachmann die Offenbarung D3 dennoch berlcksichtigen
wlirde, hatte er keine Veranlassung, daraus lediglich das
Merkmal der Kristallisation in Gegenwart des gesamten
gebildeten Alkohols auf das Verfahren nach Beispiel 1
der D1 zu Ubertragen. Diese Vorgehensweise stinde

vielmehr im Widerspruch zur Lehre von D1, wo ja eine

0818.D
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gesonderte, der Kristallisation im Autoklaven
vorangehende Etappe ausdrlicklich vorgeschrieben wird,
die aus einer mehrstindigen Erwarmung der
Synthesemischung und der damit einhergehenden
Abdestillation des Alkohols besteht. Aus D3 1laRt sich
ohne die Anwendung einer ruckschauenden
Betrachtungsweise nicht ableiten, daf das Verfahren
gemaf D1 (beziehungsweise D2/D5) auch ohne diese

Zwischenstufe zum gewlnschten Ergebnis fihren wlrde.

Wie bereits unter den Punkten 1.3.1 bis 1.3.3 ausgefthrt,
entnimmt der Fachmann auch dem Dokument D10 die Lehre,
daf? eine mehrstiindige Erwarmung der Mischung vor deren
Behandlung im Autoklaven erforderlich ist. Dabei
verdampft zwangslaufig zumindest ein Teil des Alkohols.
Daher kann auch eine Kombination der in D1
(beziehungsweise D2/D5) und D10 beschriebenen
Verfahrensmerkmale, selbst im Rahmen eines "Upscaling",
nicht in naheliegender Weise zu einem Verfahren nach

Anspruch 1 des Streitpatents flhren.

Die Beschwerdefihrerin war zudem der Auffassung, daf der
Fachmann auch ausgehend von D3 als nachstliegendem Stand
der Technik ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand von
Anspruch 1 gelangen wlirde. In der mindlichen Verhandlung
hat sie vorgetragen, daf? ausgehend von D3 die technische
Aufgabe in der Bereitstellung eines Verfahrens zur
Herstellung titanhaltiger Molekularsiebe mit hoherer
Aktivitat gesehen werden koénne. Die Beschwerdefihrerin
hat diesbezliglich auf Seite 2260, linke Spalte dritter
Absatz, der D3 verwiesen, wo von den Autoren die Ansicht
geauflert wird, dafl! der relativ geringe Einbau von Ti
(maximal 1 Mol%, als Ti/(Ti+Si) gerechnet) in das

Kristallgitter auf die niedrige Synthesetemperatur
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zurlckzufihren sei. Ferner verwies sie auf D10, wo ein
Zusammenhang zwischen dem Gitter-Titan-Gehalt und der
Aktivitadt der Katalysatoren angesprochen sei, siehe den

die Seiten 105 und 106 verbindenden Absatz.

Aus diesen Angaben folgerte die Beschwerdefihrerin, daf3
es flr den Fachmann naheliegend war, durch die Anwendung
héherer Synthese-Temperaturen, und insbesondere unter
Verwendung eines Autoklaven, den Gehalt an Titan im
Kristallgitter zu steigern, um derart zu Katalysatoren
mit einer gegeniber den Katalysatoren gemaf D3 hdheren
Wirksamkeit zu gelangen, was von der Beschwerdegegnerin
jedoch bestritten wurde. Selbst wenn im Sinne der
Beschwerdefihrerin unterstellt wird, daf® D3 einen
geeigneten Startpunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit darstellt, und dafl das
Verfahren nach Anspruch 1 zu Katalysatoren mit einer
gegeniiber den nach D3 herstellbaren Katalysatoren
verbesserten Aktivitat fihrt, vermdégen die Argumente der
Beschwerdefihrerin die Kammer aus folgenden Grinden

nicht zu Uberzeugen.

Zunadchst ist im Hinblick auf den genauen Wortlaut der
besagten Passage von D3 festzustellen, daf® es sich bei
diesen Angaben lediglich um eine Annahme der Autoren
handelt (siehe den Ausdruck "... is thought to ...").
Ferner wird der relativ geringe maximale Gitter-Titan-
Anteil von 1 Mol-% von den Autoren weder positiv noch
negativ bewertet. Es ist demnach eher fraglich, ob der
Fachmann diese rein feststellende Passage tatsachlich
als Anregung verstanden hatte, das in D3 beschriebene
Verfahren durch Anwendung hdherer Temperaturen

abzuwandeln, um auf diese Weise zu Zeolithen mit einem
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héheren Gitter-Titan-Anteil und einer méglicherweise

entsprechend hdheren katalytischen Aktivitat zu gelangen.

Wie auch von der Beschwerdefihrerin vorgetragen wurde,
entsprachen Temperaturen Uber 100°C im Hinblick auf die
Zusammensetzung der Mischung einem Arbeiten bei
Uberdruck. Das bedeutet, daR das Verfahren wie gemafs D1
oder D10 in einem Autoklaven durchgefihrt werden mifite.
Im Gegensatz dazu haben sich die Autoren der D3 jedoch

flir einen anderen, nadmlich drucklosen Weg entschieden.

Ferner wird in D3 mit Bezug auf D9 ein Zusammenhang
zwischen der PartikelgrdfRle und der katalytischen
Aktivitat von TS-1-Zeolithen angesprochen. Insbesondere
wird in D3 erwadhnt, daf die hdhere Aktivitat kleinerer
Kristalle (0,2 - 0,3 um) im Vergleich zu jener von
gréBeren Kristallen (10 um) auf geringere
Einschrankungen bei der Porendiffusion zurlckzufihren
ist, siehe Seite 2250, linke Spalte, erster Absatz. Fir
den Fachmann war es jedoch nicht ohne weiteres
vorhersehbar, ob bei Temperaturen oberhalb von 100°C und
unter Druck, und trotz eines mdéglicherweise erhaltlichen
héheren Gitter-Titan-Anteils, das gemafs der D3
angestrebte Ziel, nadmlich die Bildung besonders feiner,
und somit besonders aktiver Partikel, Uberhaupt zu

erreichen ware.

Selbst bei rein hypothetischer Unterstellung, daf3 die
bestrittenen Annahmen der Beschwerdefihrerin (siehe
Punkt 2.6.1) zutreffend sind, gelangt die Kammer daher
zu dem Schluf’, daf® der Fachmann in Unkenntnis des
Streitpatents beim Zurltckgreifen auf die Autoklaven-
Methode nach D1 oder D10 keinerlei Veranlassung hatte,

von der dort im Detail vorgeschriebenen und bewdhrten
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Verfahrensfihrung mit vorangehendem, mehrstiindigem
Erhitzen der Mischung - unter entsprechendem Abdampfen

von Alkohol - abzuweichen.

In einer zweiten Argumentationslinie hat die
Beschwerdeflhrerin ausgefihrt, daf keine Verbesserung
gegenlber D3 nachgewiesen wurde und daf? die geringfliigige
Erhéhung der Temperatur daher nicht erfinderisch sein

kdédnne.

In Ermangelung entsprechender Beweismittel kann die
Kammer keine Verbesserung der Aktivitat der gemafs
Anspruch 1 herstellbaren Molekularsiebe gegeniiber den
nach D3 herstellbaren erkennen. Daher kann die
technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines
weilteren Verfahrens zur Herstellung titanhaltiger

Molekularsiebe gesehen werden.

Wie bereits unter Punkt 1.5.2 erwahnt, ist die gewadhlte
Temperatur in der Synthesemischung bei der in D3 konkret
beschriebenen Verfahrensdurchfihrung de facto geringer
als 100°C. In D3 findet sich keine Anregung, das
beschriebene Verfahren bei Temperaturen von mehr als
100°C durchzufihren. Daher vermag die Tatsache, daR
Anspruch 1 Verfahren abdeckt, bei welchen die Temperatur
lediglich geringfliigig mehr als 100°C betragt, fir sich
genommen nicht das Fehlen einer erfinderischen Tatigkeit

gegeniiber D3 begrlinden.

Weder D1, D2/D5, D3 oder D10, noch die weiteren von der
Beschwerdefihrerin genannten Dokumente, vermdgen fir
sich genommen oder in Kombination miteinander ein

Verfahren zur Herstellung von titanhaltigen
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Molekularsieben mit MFI- oder MEL-Struktur nahezulegen,

welches alle Merkmale von Anspruch 1 aufweist.

Demnach beruht der Gegenstand von Anspruch 1, und
folglich auch jener der abhangigen Anspriiche 2 und 3,

auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Da die Beschwerde zurlckzuweisen war, erlbrigte sich ein
Eingehen auf die weiteren, hilfsweise oder nur bedingt

gestellten Antrage beider Parteien.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:

A. Wallrodt M. Eberhard
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