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Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 10.

Oktober

2003 zur Post gegeben wurde und mit der das

europaische Patent Nr.

0765854 aufgrund des

Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 0 765 854 widerrufen wurde,

Beschwerde eingelegt.

Der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende

Anspruch 1 des Streitpatents lautete wie folgt:

"Verfahren zur Reinigung einer Rektifikationskolonne,
worin ungesattigte Carbonsduren aus Ldsungsmitteln, in
denen diese nach der Synthesereaktion absorbiert wurden,
rektifikativ abgetrennt wurden, dadurch gekennzeichnet,
daf? die Rektifikation unterbrochen und die
Rektifikationskolonne zur Entfernung der Polymerisat-
Niederschldge mit wasseriger KOH- oder wasseriger NaOH-

Loésung gesplult wird."

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf
Artikel 100 (a) EPU, insbesondere wegen fehlender

erfinderischer Tatigkeit, angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Streitpatents zwar neu sei, aber nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Das Spllen
mit einer alkalischen L&ésung zur Entfernung von
Polymerisaten aus Destillationskolonnen sei namlich aus
den im Einspruchsverfahren genannten Druckschriften an

sich bekannt gewesen.
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Die Beschwerdefihrerin verteidigte die Patentierbarkeit
des Reinigungsverfahrens auf Grundlage der
Patentansprlche des Streitpatents als Hauptantrag und

auf denen von vier Hilfsantragen.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Streitpatents dadurch, dass das
Merkmal "nach der Synthesereaktion" durch das Merkmal
"nach ihrer Herstellung durch heterogen katalysierte
Gasphasenoxidation der entsprechenden Alkene, Alkane

oder der ungesattigten Aldehyde" ersetzt wurde.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass das
Merkmal "ungesattigte Carbonsauren" durch das Merkmal

"Acrylsaure oder Methacrylsaure" ersetzt wurde.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrag darin, dass

zusatzlich auf "Acrylsdure" beschrankt wurde.

Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags lautet:

"Verfahren zur Reinigung einer Rektifikationskolonne,
worin Acrylsdure aus Lésungsmitteln, in denen diese nach
ihrer Herstellung durch heterogen katalysierte
Gasphasenreaktion von Propylen absorbiert wurde,
rektifikativ abgetrennt wurde, dadurch gekennzeichnet,
daf? die Rektifikation unterbrochen und die
Rektifikationskolonne zur Entfernung der Polymerisat-
Niederschlage mit wasseriger KOH- oder wasseriger NaOH-

Loésung gespult wird."
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Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat die
Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens weiterhin
bestritten und in diesem Zusammenhang am 18. August 2005

die Druckschrift

(ND 1) "Permit application papers for BASF Freeport
Account No. BL-0021-0, EAA permit file number
9513, submitted to the TEXAS COMMISION ON
ENVIRONMENTAL QUALITY", Seiten 6 bis 19
(August 1984)

eingereicht. Hinsichtlich dieser Druckschrift hat sie
darauf hingewiesen, dass das Verfahren nach den
Ansprlchen des Streitpatents und gemafs denen der

vorliegenden vier Hilfsantrage nicht neu sei.

Am 20. September 2005 hat eine mindliche Verhandlung vor

der Kammer stattgefunden.

Die Beschwerdefiihrerin verweigerte im Hinblick auf die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ihr Einverstandnis,
den auf der Druckschrift (ND 1) basierenden Einwand der
mangelnden Neuheit als neuen Einspruchsgrund in das

Beschwerdeverfahren einzufihren.

Auf’erdem machte sie geltend, dass die verspatet
eingereichte Druckschrift (ND 1) nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen werden diurfe, da es
keinen stichhaltigen Grund daflir gebe, dass diese nicht

schon zuvor hatte eingefihrt werden kdnnen.

Bezlglich der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
des Verfahrens des Streitpatents gegeniiber der

Druckschrift (ND 1) hat sie im wesentlichen vorgebracht,
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dass das Verfahren des Streitpatents die Reinigung einer
einzigen, namlich einer ersten, Kolonne betreffe,
wahrend die Druckschrift (ND 1) ganz allgemein die
Reinigung einer Destillationsanlage beschreibe.
Erfindungsgemaf? sei die Reinigung weiterer Kolonnen
danach mit Wasser mdglich, sodass man auf die Anwendung
von umweltbelastenden NaOH- oder KOH-Ldsungen verzichten

kdédnne.

Die Beschwerdegegnerin trug bezlglich der spaten
Einreichung der Druckschrift (ND 1) vor, dass dies auf
einem Versehen beruhte und dass die Einfthrung dieser
Druckschrift in das Beschwerdeverfahren im vorliegenden
Fall nicht unbillig sei, weil sie eine hochrelevante
Verdffentlichung der Beschwerdefihrerin selbst darstelle.
Tatsdchlich sei das beanspruchte Verfahren im Hinblick
auf die genannte Druckschrift schon nicht neu und somit

auch nicht eine patentfdhige Erfindung im Sinne des EPU.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt oder auf der Grundlage einer der mit
Schreiben vom 23. Juni 2005 eingereichten vier

Hilfsantridge, sowie die RlUckzahlung der Beschwerdegeblhr.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die ZurlUckweisung der

Beschwerde der Patentinhaberin.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkUndet.
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Entscheidungsgrinde

2829.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zulassung der Druckschrift (ND 1) in das

Beschwerdeverfahren

In der Auslbung des Ermessens bei der Entscheidung tber
die Zulassung von einem verspatet eingereichten
Beweismittel haben die Beschwerdekammern eine
Rechtsprechung entwickelt, nach welcher primar die
folgenden Kriterien angewendet werden. Ein neues

Beweismittel

— sollte in der Regel unberlcksichtigt bleiben, wenn
die aufgeworfenen technischen und juristischen Fragen
so komplex sind, dass weder von den Beschwerdekammern
noch von der Gegenpartei erwartet werden kann, sich
ohne Vertagung der mindlichen Verhandlung damit

auseinanderzusetzen;

— sollte nur zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden,
wenn es prima facie hochrelevant in dem Sinne ist,
dass es hdéchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung

des Patents entgegensteht; und

— sollte ebenfalls nicht berlcksichtigt werden im Falle

eines taktischen Verfahrensmissbrauchs.

Im vorliegenden Fall beschreibt die verspatet
eingereichte Druckschrift (ND 1) ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Herstellung von Acrylsaure in einer fir
den Fachmann unmittelbar verstandlichen Art und Weise,

die keinerlei Fragen offen lasst. AuRerdem stellt die in
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dieser Druckschrift beschriebene Reinigung einer
Destillationseinheit mit einer Laugenflissigkeit einen
Stand der Technik dar, der tatsachlich prima facie
hochrelevant fir die Beurteilung der Patentierbarkeit
des gemafy Streitpatent beanspruchten Verfahrens ist. Die
héhere Relevanz dieses Standes der Technik gegeniiber dem
friher im Beschwerdeverfahren genannten wurde von der
Beschwerdeflihrerin auch nicht bestritten. Schliefflich
weist die Kammer darauf hin, dass ein
Verfahrensmissbrauch ein vorsétzliches Zurltckhalten wvon
Information voraussetzt. Die Kammer erkennt jedoch
keinen Verfahrensmissbrauch darin, dass von der
Beschwerdegegnerin verspatet auf Stand der Technik
aufmerksam gemacht wurde, der von der Beschwerdeflhrerin
selbst stammt und das frihere Vorbringen der

Beschwerdegegnerin bestatigt.

Unter diesen Umstdnden hat die Kammer die Druckschrift
(ND 1) im Beschwerdeverfahren als Beweismittel

zugelassen.

Hauptantrag

Die Beschwerdefihrerin hat im Hinblick auf die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ihr Einverstandnis
verweigert, den auf der Druckschrift (ND 1) basierenden
Einwand der mangelnden Neuheit als neuen Einspruchsgrund
in das Beschwerdeverfahren einzufihren. Der Einwand der
Beschwerdegegnerin, dass die betreffende Druckschrift
fir die Patentansprliche neuheitsschadlich sei, kann
jedoch bei der Entscheidung tUber den Einspruchsgrund der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit berlcksichtigt

werden (siehe G 7/95, 0OJ 1996, 626). Es bleibt daher =zu
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prifen, ob der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Erfinderische T4tigkeit

Die Kammer betrachtet, im Einklang mit den Parteien im
vorliegenden Verfahren, die Druckschrift (ND 1) als

nachstkommenden Stand der Technik.

Diese Druckschrift beschreibt ein Verfahren zur

Herstellung von Acrylsdure, das

a) eine heterogen katalysierte Gasphasenoxidation von
Propylen und Acrolein (siehe Seite 6 und Seite 9,

Absdtze 1 bis 6);

b) eine Abtrennung der Acrylsaure aus dem Reaktionsgas
durch Absorption mit einem Lbésungsmittel (siehe

Seite 9, Absatze 7 und 8);

c) eine Destillation des Gemisches von Acrylsaure und
Lésungsmittel zur Abtrennung der Acrylsdure (siehe

Seite 11, unter "PURIFICATION") und

d) eine Reinigung der Destillationsanlage durch Spllung
mit einer 5 Gew.-%igen wadssrigen NaOH-Lbsung (siehe
Seite 13, vorletzter Absatz und Figur B-5,
rechte Spalte)

beinhaltet.

Gegenliber diesem nachstkommenden Stand der Technik hat

die Beschwerdeflihrerin vorgebracht, dass das Verfahren

des Streitpatents die Reinigung einer ersten Kolonne
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betreffe und dass die Reinigung weiterer Kolonnen

vorteilhaft lediglich mit Wasser stattfinde.

Diese vorgebrachten Erfindungsmerkmale sind jedoch weder
dem Anspruch 1 noch der Beschreibung des Streitpatents
zU entnehmen, sodass eine eventuell damit verbundene
Verbesserung bei der Definition der dem Gegenstand des
Streitpatents zugrunde liegenden Aufgabe nicht

berlticksichtigt werden kann.

Unter diesen Umstanden besteht die streitpatentgemafle
Aufgabe gegenliber dem nachstkommenden Stand der Technik
darin, ein Verfahren zur Reinigung einer
Rektifikationskolonne bereitzustellen, worin
ungesattigte Carbonsduren aus Lbésungsmitteln, in denen
diese nach der Synthesereaktion absorbiert wurden,
rektifikativ abgetrennt werden (siehe auch das

Streitpatent, Seite 2, Zeilen 38 bis 41).

Die Lbésung dieser Aufgabe besteht darin die
Rektifikation zu unterbrechen und die
Rektifikationskolonne zur Entfernung der Polymerisat-
Niederschldge mit wasseriger KOH- oder wasseriger NaOH-

Losung zu splulen.

Ausweislich der Beispiele des Streitpatents in der
erteilten Fassung wird die oben genannte Aufgabe dadurch

auch glaubhaft geldst.

Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem
vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann
Anregungen bot, diese gemafd Anspruch 1 des Streitpatents,

insbesondere durch die Entfernung der Polymerisat-
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Niederschldge mit einer wasserigen NaOH- oder KOH-L&sung,

zu ldbsen.

3.7 Die Druckschrift (ND 1) offenbart - wie oben unter
Punkt 3.3 angegeben - ein Verfahren zur Herstellung von
Acrylsaure, in dem man die erhaltene Acrylsaure aus dem
Reaktionsgas durch Absorption mit einem Lésungsmittel
abtrennt, das dabei erhaltene Gemisch von Acrylsdure und
Losungsmittel zur Abtrennung der Acrylsdure in einer
Destillationsanlage destilliert und die Kolonnen der
Destillationsanlage mit einer 5 Gew.-%igen NaOH-
Waschldsung reinigt. Diese Druckschrift gibt daher eine
eindeutige Anregung zur Lb6sung der hier bestehenden
Aufgabe, nadmlich die Rektifikationskolonnen mit einer

wasserigen NaOH-Lbsung zu reinigen.

3.8 Aus diesen Grinden beruht der Gegenstand des

vorliegenden Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
4. Hilfsantrdge 1 bis 4
4.1 Anderungen
4.2 Die gegenliber den Anspriichen des Streitpatents

eingeschrankten Patentanspriche dieser Hilfsantrage
erfiillen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3)
EPU. Aufgrund der nachstehenden Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit (Punkt 4.2 unten) besteht kein

Anlass, darauf ndher einzugehen.

2829.D
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4.3 Erfinderische Tatigkeit

4.4 Die Grlnde, die zur Ablehnung des Hauptantrags gefihrt
haben, gelten ebenso flr die Hilfsantrage, weil die
jeweils zur Einschrankung der Ansprlche und zur Stitzung
der erfinderischen Tatigkeit eingefilhrten Merkmale alle
Bestandteil von dem in der Druckschrift (ND 1)
offenbarten Verfahren sind (siehe oben unter Punkt 3.3).

Dies gilt insbesondere fir die:

— Herstellung der ungesattigten Carbonsdure durch
heterogen katalysierte Gasphasenoxidation der
entsprechenden Alkene, Alkane oder der ungesattigten

Aldehyde (1. Hilfsantrag),

— Herstellung von Acrylsdure oder Methacrylsaure statt
einer beliebigen ungesattigten Carbonsidure

(2. Hilfsantrag),

— Herstellung von Acrylsdure (3. Hilfsantrag) und

— Herstellung von Acrylsaure durch eine heterogen
katalysierte Gasphasenreaktion von Propylen

(4. Hilfsantrag) .

5. Riickzahlung der Beschwerdegeblhr

Nach Regel 67 EPU wird die Riickzahlung der
Beschwerdegeblhr angeordnet, wenn der Beschwerde durch
die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die
Rickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels
der Billigkeit entspricht. Weil im vorliegen Fall die

Beschwerde zurlckgewiesen wurde, kann die Kammer schon

2829.D
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aus diesen Grund die Riickzahlung der Beschwerdegeblihr

nicht anordnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Cremona A. Nuss

2829.D



