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Sachverhalt und Antrage
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Die Erteilung des europaischen Patents Nr. O 954 536 auf
die europaische Patentanmeldung Nr. 98 907 931.4 der
WolTf Walsrode AG, zuruckgehend auf die internationale
Patentanmeldung Nr. PCT/EP98/00080 und angemeldet am

8. Januar 1998 unter Beanspruchung der Prioritaten der
deutschen Voranmeldungen DE 19701876 (21. Januar 1997)
und DE 19754064 (5. Dezember 1997), wurde am 24. Oktober
2001 bekannt gemacht (Patentblatt 2001/43).

Das erteilte Patent enthielt 16 Anspriche, wobei

Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung von feinteiligen Poly-

saccharidderivaten, dadurch gekennzeichnet, dass

a) ein Polysaccharidderivat in einer ausreichenden Menge
Wasser, bevorzugt 35 bis 99 Gew.-%, besonders bevor-
zugt 60 bis 80 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht,
gequollen oder geldst wird, so dass uUbergeordnete
Strukturen, wie sie aus dem Polysaccharidausgangs-
material resultieren weitgehend aufgehoben werden,

und anschlielRend

b) i1n einer Mahltrocknungsvorrichtung derart in den
Festkorperzustand uberfuhrt wird, dass synergistisch
einerseits durch Uberhitzten Wasserdampf das Wasser,
das sich im gequollenen oder geldsten Polysaccharid-
derivat befindet, in die Dampfphase uberfihrt wird
und andererseits das geldste oder gequollene
Polysaccharidderivat durch Phasenubergang in den
Festkorper Uberfihrt wird, wobeil beir diesen Prozessen
die Formveranderung des Polysaccharidderivates zu
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pulverformigen Feststoffpartikeln gewiinschter
PartikelgroBe und Eigenschaften unter Uberlagerung

von aulleren Kraften geschieht (HeilRdampfmahltrocknung,
HDMT), und dann

gegebenenfalls in einem anschlieRenden Trocknungs-
schritt In Aggregaten gemall dem Stand der Technik auf

die gewlnschte Feuchte getrocknet wird."

Der unabhangige Anspruch 13 war auf ein "Feinteiliges

Polysaccharidderivatprodukt™ gerichtet. Die abhangigen

Anspriche 2-12 und 14-16 betrafen bevorzugte

Ausfiuhrungsformen des Verfahrens gemall Anspruch 1 bzw.

des Produktes gemall Anspruch 13.

Gegen das Patent wurde, gestutzt auf die Einspruchs-
grinde gemaR Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b)

EPU, von folgenden Parteien Einspruch erhoben:

The Dow Chemical Company (Einsprechende 01) am
25. Juni 2002, und

Clariant GmbH, jetzt Clariant Verwaltungsgesell-
schaft mbH (Einsprechende 02) am 19. Juli 2002.

Die Eilnspriche stitzten sich unter anderem auf folgende

Dokumente:

El:

WO-A-96/00748;

E2: GB-A-2 262 527;

E3: DE-A-30 32 778; und
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E4: DE-A-38 39 831.

Mit der am 12. Mair 2004 verkindeten und am 7. Juni 2004
schriftlich begrindeten Entscheidung widerrief die
Einspruchsabteilung das europaische Patent. Der
Entscheidung lagen ein Hauptantrag (Anspriche 1-15) und

ein Hilfsantrag (Anspriche 1-12) zu Grunde.

Die Anspriche des Hauptantrags unterschieden sich von
den erteilten Ansprichen lediglich dadurch, dass die
Merkmale des abhangigen Anspruchs 14 zusatzlich in den

unabhangigen Produktanspruch 13 aufgenommen worden waren.

Die Anspriche des Hilfsantrags waren mit den erteilten

(Verfahrens-)Ansprichen 1-12 identisch.

a) Nach Ansicht der Einspruchsabteilung erfullte das
Streitpatent die Erfordernisse des Artikels 83 EPU.
Insbesondere wisse der Fachmann, welche MaRnahmen er
zu ergreifen habe, um die Ubergeordneten Strukturen
des Polysaccharidausgangsmaterials weitgehend
auftzuheben.

b) Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, da der
Gegenstand des Anspruchs 13 des Hauptantrags
gegenuber dem Dokument E1 und der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags gegentber dem Dokument
E2 nicht neu war (Artikel 54 EPU). Die mangelnde
Neuheit des im Hilfsantrag beanspruchten Verfahrens
begrindete die Einspruchsabteilung wie folgt:

E2 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von

Cellulosederivaten unter Aufhebung der Ubergeordneten
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Strukturen durch Gelieren des Ausgangsmaterials in
Wasser und anschliellender Trocknung und Mahlung iIn
einer Gasstrommuhle unter Zufuhr von 200°C heil3er
Luft. Die heilRe Luft Uberfuhrt das in dem gelierten
Cellulosederivat befindliche Wasser iIn uUberhitzten
Wasserdampf, da der Siedepunkt von Wasser 100°C
betragt. Da Anspruch 1 keine Angabe Uber die Herkunft
des Wasserdampfs macht, ist das Verfahren gegeniuber

E2 nicht neu.

1v. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) am 29. Juni
2004 unter gleichzeitiger Entrichtung der

vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde ein.

In der am 1. Oktober 2004 eingereichten Beschwerdebe-
grundung verfolgte die Beschwerdefihrerin den der
angefochtene Entscheidung zu Grunde liegenden Hilfs-
antrag (Anspriche 1-12 wie erteilt) als Hauptantrag.
Au3erdem reichte sie im schriftlichen Verfahren noch
einen ersten (1. Oktober 2004), zweiten (1. Oktober 2004)
und dritten Hilfsantrag (23. Januar 2007) ein und
beantragte Korrekturen der Patentschrift nach Regel 88
EPU.

V. Die Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin in der
Beschwerdebegriundung und in threr Eingabe vom 23. Januar
2007 konnen wie folgt zusammengefasst werden:

a) Im Gegensatz zu den Ausfuhrungen der Einspruchs-
abteilung entsteht in dem Verfahren nach E2 kein
uberhitzter Wasserdampf, sondern lediglich feuchte
Luft, wie die Dokumente E11-E15 belegen.

0593.D
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E11: RoOmpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Band 6, 1992,
Thieme Verlag, Stuttgart, Eintrag "wasserdampf';

E12: Wikipedia, Eintrag "Steam';

E13: Meyers Grosses Fischer Lexikon, 4. Auflage,
Seite 58;

El14: F. Bosnjakovié, ""Technische Thermodynamik
Teil 11", Steinkopff, Darmstadt, 1997, 240-241;

und

E15: H.D. Baehr, "Thermodynamik', Springer-Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1984, 216-
217.

AuRRerdem soll die Trocknung in dem Verfahren gemald
Anspruch 1 durch Uberhitzten Wasserdampf erfolgen.
Aus den eingereichten Berechnungen (Anlage 1 des
Schreibens vom 23. Januar 2007) ergibt sich, dass die
in den Beispielen von E2 durch Verdampfung des Wasser
aus dem feuchten Celluloseether gebildeten
Wasserdampfmengen In so geringer Menge vorliegen,
dass ber dem Verfahren nach E2 nicht von einer
Trocknung durch Uberhitzten Wasserdampf gesprochen
werden kann. Die alleinige Verwendung von Wasserdampf
als warmetréagergas schliel3t nach Ansicht der
Beschwerdefuhrerin Gemische von Wasserdampf mit Gasen
aus. Uberhitzter Wasserdampf selbst enthalt nahezu
keine Luft, wie aus der Berechnung in Anlage 2 des
Schreibens vom 23. Januar 2007 ersichtlich ist.

Anlage 1: Berechnung des gemald E2 gebildeten

Wasserdampfanteils; und
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Anlage 2: Berechnung des Luftanteils iIn Wasserdampf.

Der beanspruchte Gegenstand ist auch gegenuber den
Dokumenten E3 und E4 neu.

Durch die Trocknung mit (reinem) Wasserdampf anstelle
von Ublicherweise verwendeten Gasen, z. B. Stickstoff,
kénnen Polysacharidderivate erhalten werden, die
feinteiliger sind und eine erhdhte Schiuttdichte
aufweisen. Dies geht klar aus den Beispielen und
Vergleichsbeispielen des Streitpatents hervor. Der
beanspruchte Gegenstand beruht also auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Erwiderung der Beschwerdegegnerin 01

(Einsprechende 01) vom 18. Januar 2005 kann wie folgt

zusammengefasst werden:

a)

Der Begriff "Uberhitzter Wasserdampf" bedeutet nicht,
dass die Gasphase im Wesentlichen zu 100% aus
verdampftem Wasser besteht. Die Dokumente E11-E15
kénnen diese Interpretation der Beschwerdefihrerin
nicht belegen. Vielmehr wird die Bildung von
uberhitztem Wasserdampf durch die Anwesenheit von
anderen Gasen weder behindert noch beeinflusst, wie
E16, ein das allgemeine Fachwissen illustrierendes
Dokument, zeigt.

E16: Schulzentrum Carl von Ossietzky - Gewerbliche
Lehranstalten Bremerhaven, Fachoberschule Physik,
Technische Warmelehre, Kapitel 15 "Dampfe’,
Internet download 10.10.2002.
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Im Hinblick darauf, dass in den Beispielen von E2

uberhitzter Wasserdampf entsteht und das beanspruchte
Verfahren die Anwesenheit von Luft nicht ausschliellt,
ist das beanspruchte Verfahren gegenuber E2 nicht neu.

AulRerdem i1st das beanspruchte Verfahren gegenuber E3
nicht mehr neu. In diesem Zusammenhang verwies die
Beschwerdegegnerin 01 lediglich auf thre Eingaben im

Einspruchsverfahren.

Das beanspruchte Verfahren beruht auch nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit gegenuber E2 allein
oder in Kombination mit E3. E2 beschreibt eine
Mahltrocknungsvorrichtung, bei der Gas, z. B. Luft,
verwendet wird. Die Beispiele von E2 zeigen, dass
Schuttdichten erreicht werden, die hoher sind als die
in Beispiel 3 des Streitpatents erreichte Schutt-
dichte. Somit kann die objektive Aufgabe des Streit-
patents nur in der Auswahl eines anderen Tragergases
als Luft gesehen werden. Uberhitzter Wasserdampf wird
in der Industrie aber routinemdllig eingesetzt.
AuBerdem lehrt E3 die Verwendung von uUberhitztem
Wasserdampf in einer Mahltrocknungsvorrichtung.

Die Ausfuhrungen der Beschwerdegegnerin 02

(Einsprechende 02) in ihrer Eingabe vom 7. April 2005

konnen wie folgt zusammengefasst werden:

a) Neu konnte 1In dem beanspruchten Verfahren sein, dass

der Uberhitzte Wasserdampf von aullen zugefuhrt wird,
was aber im Streitpatent nicht so deutlich
herausgearbeitet ist.
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b) Selbst wenn die Verwendung von "Uberhitztem Wasser-
dampf'" ein unterscheidendes Merkmal darstellt, so
bringt diese Verwendung keine Vorteile mit sich. Die
Beispiele Im Stand der Technik zeigen ebenso gute,
wenn nicht bessere Ergebnisse hinsichtlich der
Schuttdichte wie die Beispiele im Streitpatent. In
der Verwendung von Wasserdampf als Warmetréger kann
keine erfinderische Tatigkeit gesehen werden, da
diese, wie E17 zeigt, eine seit Jahrzehnten in der

chemischen Industrie Ubliche Praxis ist.

E17: J. Gmehling und A. Brehm, "‘Grundoperationen™,
1996, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York,
62-67.

Am 8. Februar 2007 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

a) Die Beschwerdegegnerin 01 aufRerte sich auf Grund
laufender Vertragsverhandlungen in der Sache nicht
und stellte auch keine Antrage. Die im schriftlichen
Verfahren gestellten Antrége wurden aber nicht

zuriuckgezogen.

b) Die Beschwerdefuhrerin bestritt nicht, dass sich in
Beispiel 1 von E2 zumindest in geringem Mal3
Uberhitzter Wasserdampf bildet, der dann auch zur
Trocknung der feuchten Celluloseverbindung beitragen
kann. Sie stellte vielmehr darauf ab, dass i1In dem
erfindungsgemallen Verfahren die Trocknung allein
durch Wasserdampf erfolgen muss. In E2 wilrde zur
Trocknung hauptséchlich Luft verwendet.



0593.D

d)

-9 - T 0838704

Die Beschwerdegegnerin 02 wies darauf hin, dass gemal
Streitpatent nicht allein durch Wasserdampf
getrocknet werde, sondern auch durch mechanische
Energie. Aullerdem seil der in Anspruch 1 verwendete
Begriff "HeilRdampfmahltrocknung™ kein eingefihrter
Begriff, dem der Fachmann irgendwelche Informationen

entnehmen kodnne.

Im Verlauf der miundlichen Verhandlung wurde der am
1. Oktober 2004 eingereichte erste Hilfsantrag
diskutiert.

Die Anspriche des ersten Hilfsantrags unterschieden

sich von den erteilten Ansprichen 1-12 durch die

Formulierung ".. durch zugefiihrten Uberhitzten

Wasserdampf .."" in Schritt b) von Anspruch 1 (Anderung

unterstrichen).

Nach Meinung der Beschwerdegegnerin 02 verstiell die
Anderung 'zugefuhrten™ in Anspruch 1 des ersten
Hilfsantrags gegen Artikel 123 (2) EPU. So offenbare
das als Stutze erwahnte Beispiel 3 des Streitpatents
eine Kreislauffuhrung, die nicht in den Anspruch mit

aufgenommen worden seil.

Im Verlauf der mundlichen Verhandlung reichte die
Beschwerdefihrerin einen neuen zweiten und dritten

Hilfsantrag ein.

Die Anspriche des zweiten Hilfsantrags entsprachen
den erteilten Ansprichen 1-12 mit dem Unterschied,
dass 1n Schritt b) des Anspruchs 1 hinter "derart"

die Formulierung "mittels HeiBdampfmahltrocknung mit
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einem Wirmetrdgergas bestehend aus liberhitztem

Wasserdampf eingeflugt worden war.

Die Anspriche des dritten Hilfsantrags sind fur diese
Entscheidung nicht von Bedeutung und werden daher
nicht naher erlautert.

Die Beschwerdegegnerin 02 erhob gegen die Zulassung
dieser neuen Hilfsantridge keine Einwande. Die
Beschwerdegegnerin 01 machte diesbeziglich keine

Ausfihrungen.

Die Beschwerdegegnerin 02 vertrat die Auffassung,
dass Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unklar sei,
da die Formulierung "durch Uberhitzten Wasserdampf"
eine alleinige Trocknung durch Uberhitzten Wasser-
dampf impliziere, obwohl dies, wie die Beschreibung

zeige, nicht der Fall sei.

Bezuglich der beantragten Berichtigung der
Beschreibung nach Regel 88 EPU, vertrat die
Beschwerdegegnerin 02 die Auffassung, dass die
Korrektur einer Patentschrift im Einspruchs- bzw.
Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht mehr méglich sei.
Gegen die vorgeschlagenen Korrekturen als solche
erhob sie keine Einwande.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patents 1m Umfang der erteilten Anspriche 1-12

(Hauptantrag) .

Hilfswelise beantragte die Beschwerdefihrerin die

Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
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der am 1. Oktober 2004 (erster Hilfsantrag) und am
8. Februar 2007 (zweiter und dritter Hilfsantrag)
eingereichten Hilfsantrage.

Zusatzlich beantragte die Beschwerdefuhrerin die
Patentschrift nach Regel 88 EPU zu korrigieren, und zwar
wie auf Seite 4 und 6, eingereicht am 8. Februar 2007,

gezeigt.

X. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurickweisung
der Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
und der Regel 64 EPU und ist daher zuléassig.

2. Hauptantrag (Anspriiche 1-12 wie erteilt)

2.1 Mangelnde Offenbarung
Mangelnde Offenbarung der Erfindung war im vorliegenden
Fall zwar ein Einspruchsgrund, wurde aber von den
Parteien im Beschwerdeverfahren nicht mehr angezogen.
Auch die Kammer sieht keinen Anlass, die Ausfihrungen
der Einspruchsabteilung zu diesem Punkt in Frage zu
stellen (siehe Punkt Il1la), oben).

2.2 Neuheit (Hauptantrag)

2.2.1 E2 betrifft ein Verfahren zum Mahlen von Cellulose-

0593.D

verbindungen, worin eine Celluloseverbindung mit einem

Wassergehalt von 30 bis 80 Gew.-%, basierend auf der
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feuchten Verbindung, bei einer Temperatur von 40-120°C
geliert, auf eine Temperatur von -10 bis 100°C abgekuhlt
und anschliel3end getrocknet und gemahlen wird

(Anspruch 1). Gemall der Beschreibung erfolgt das
Trocknen und Mahlen der gelierten und abgekihlten
Celluloseverbindung (bevorzugt Celluloseether) mit Hilfe
eines Gasstromes, z. B. Luft, wobeil das Verhaltnis
zwischen Gasstrom und Gewicht des Celluloseethers
bevorzugt 10-50 m*/kg und die Temperatur des Gasstroms
20-250°C betragt (Seite 10, Zeilen 24 bis Seite 11,
Zeile 3). Ferner wird in Beispiel 1 ein
Hydroxypropylmethylcelluloseether mit einem Wassergehalt
von 45% in einer Prallmihle bei einer Lufttemperatur von

200°C gemahlen und getrocknet.

2.2.2 Wie bereits unter Punkt 6.2 der angefochtenen
Entscheidung erwahnt, wird in Beispiel 1 der E2 durch
die heille Luft das in der feuchten Celluloseverbindung
vorhandene Wasser als Wasserdampf in die Gasphase
Uberfuhrt. Aufgrund der hohen Temperatur der Luft (200°C)
Uberhitzt sich der gebildete Wasserdampf. In diesem
Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin 01 unter Vorlage
des Dokuments E16 darauf hingewiesen, dass die Bildung
von uberhitztem Wasserdampf durch die Anwesenheit von
Luft weder beeinflusst noch behindert wird.

Dass sich 1n dem Verfahren gemdl Beispiel 1 der E2
Uberhitzter Wasserdampf bildet, der dann zumindest in
geringem MalR zur Trocknung der feuchten Cellulosever-
bindung beitragt, wurde von der Beschwerdefihrerin in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer auch nicht
mehr bestritten. Vielmehr vertrat sie die Auffassung,
dass man beir dem in E2 beschriebenen Verfahren nicht von

einer Trocknung durch Uberhitzten Wasserdampf sprechen

0593.D
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konne. In Beispiel 1 der E2 erfolge die Trocknung allein
bzw. im Wesentlichen durch die heifle Luft. Dies seil aus
den Berechnungen der Anlage 1 ersichtlich, die zeigen

wlrden, dass In E2 nur eine geringe Menge Wasserdampf im

Verhaltnis zu einer grolien Menge Luft vorliege.

Die Analyse der Beschwerdefuhrerin hinsichtlich des
Verfahrens gemdll E2 ist sicherlich richtig. Es stellt
sich aber die Frage, ob sich der vermeintliche
Unterschied gegenuber der E2, namlich die alleinige bzw.
hauptsédchliche Trocknung durch Uberhitzten Wasserdampf,

auch im erteilten Anspruch 1 widerspiegelt.

GemalR Schritt b) des erteilten Anspruchs wird In einer
Mahltrocknungsvorrichtung das Wasser, das sich im
gequollenen oder geldsten Polysaccharidderivat befindet,
durch Uberhitzten Wasserdampf in die Dampfphase
Uberfuhrt, und das geldste oder gequollene
Polysaccharidderivat durch Phasenidbergang in den

Festkorper uberfuhrt.

Auf den ersten Blick kdnnte das Verfahren gemall An-
spruch 1, im Einklang mit der Beschwerdefihrerin, so
interpretieren werden, dass die Verdampfung des Wassers
allein durch den Uberhitzten Wasserdampf bewirkt wird.
Diese Interpretation ist aber beil naherer Betrachtung
des Streitpatents nicht haltbar. So geht aus dem

Absatz [0031] der Patentschrift eindeutig hervor, dass
die fur die Verdampfung des Wassers erforderliche
thermische Energie nur zum Teil durch den Uberhitzten
Wasserdampf eingebracht wird. Auch die durch Reibung in
Warme umgesetzte elektrische Energie des Muhlenantriebs
tragt zur Trocknung bei. Welchen Anteil die Trocknung

durch Uberhitzten Wasserdampf tatsachlich beitragt,
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bleibt offen. Daher ist die Formulierung "durch
Uberhitzten Wasserdampf” in Anspruch 1 im Lichte der
Patentschrift so auszulegen, dass lediglich ein Teil der
Trocknung durch Uberhitzten Wasserdampf erfolgen muss.
Da aber auch i1n Beispiel 1 von E2 uUberhitzter
Wasserdampf zu einem geringen Anteil zur Trocknung der
Celluloseverbindung beitragt, ist dieses Beispiel fur
das Verfahren gemall Anspruch 1 des Hauptantrags
neuheitsschadlich (Artikel 54 EPU).

2.2.4 Diese breite Auslegung des Anspruchs 1 muss die
Beschwerdefihrerin hinnehmen, da es eine allgemein
gultige Regel ist, dass jeder unklare Text zum Nachteil
derjenigen Person ausgelegt werden muss, die fUr seine
Formulierung verantwortlich ist (im vorliegenden Fall
die Beschwerdefuhrerin) und zugunsten derjenigen Person,
gegen die der Text angewandt werden soll (hier die

Beschwerdegegnerinnen).

Auch der in Anspruch 1 in Klammern verwendete Begriff
"Hei1BRdampfmahltrocknung™ kann an dieser Auslegung von
Anspruch 1 nichts a&ndern. Den Einwand der Beschwerde-
gegnerin 02, dass es sich beir dem Begriff "Heil3dampf-
mahltrocknung™ nicht um einen eingefiuhrten Begriff aus
dem Stand der Technik handele, konnte die Beschwerde-
fuhrerin namlich nicht entkraften. Somit kann der
Fachmann dem fur 1hn neuen Begriff auch keine weiteren
impliziten Informationen Uber den Trocknungsschritt des
beanspruchten Verfahrens entnehmen.

2.3 Da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenuber

dem Beispiel 1 der E2 nicht mehr neu ist, ist der
Hauptantrag der Beschwerdefiuhrerin nicht gewdhrbar.

0593.D
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Erster Hilfsantrag
Anderungen
Die Anspriche des ersten Hilfsantrags unterscheiden sich

von den erteilten Ansprichen 1-12 lediglich durch die

Formulierung ".. durch zugefihrten Uberhitzten

Wasserdampf .." in Schritt b) des Anspruchs 1 (Anderung

unterstrichen).

Als Stiutze fur die Anderung hat die Beschwerdefihrerin
auf Absatz [0031] der Patentschrift und die erfindungs-
gemalRen Beispiele in den Absatzen [0047]-[0052]

verwiesen.

Zunachst ist festzustellen, dass die Anderung weder in
den von der Beschwerdefihrerin erwahnten Passagen noch

Im Rest der Patentschrift (bzw. der urspriunglichen
Patentanmeldung) eine explizite Basis hat. Absatz [0031]
der Patentschrift (bzw. die entsprechende Textstelle in
der urspriunglichen Patentanmeldung) erwédhnt, dass
Uberhitzter Wasserdampf (Heil3dampf) als Warmetrager- und
Transportgas eingesetzt wird. Die Aquivalenz dieser
Textstelle mit "zugefuhrt” erscheint der Kammer fraglich,
zumal die Beschwerdefuhrerin ja den urspringlichen
Wortlaut Ubernehmen hatte konnen. Die Verwendung eines
unterschiedlichen Wortlauts birgt oft das Risiko, dass
auch etwas Unterschiedliches ausgedrickt werden soll. Im
Zweifelsfall wirkt sich dies zum Nachteil desjenigen aus,
der den unterschiedlichen Wortlaut einfuhrt.

In der anderen als Stutze angefuhrten Textstelle, dem
erfindungsgemallen Beispiel 3, wird in Spalte 10, Zeilen

52-53 zwar von eintretendem Heilldampf gesprochen, aber
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in diesem Beispiel wird der HeilRdampf im Kreis gefihrt.
Dieses Merkmal wurde nicht In den Anspruch mit
aufgenommen. Ein aus dem urspringlichen Kontext
gerissener Begriff stellt keine ausreichende Stutze fur
die Anderung des Anspruchs 1 dar.

Daraus ergibt sich, dass die Anderung des Anspruchs 1
des ersten Hilfsantrags nicht durch die Beschreibung
gestitzt wird (Artikels 123 (2) EPU).

Da die in Anspruch 1 eingefihrte Anderung nicht zulassig
iIst, ist auch der erste Hilfsantrag als Ganzes nicht

gewahrbar .

Zwelter Hilfsantrag

Obwohl der zweite Hilfsantrag erst im Laufe der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht wurde,
erhob die Beschwerdegegnerin 02 keine Einwadnde gegen die
Zulassung dieses Antrags (die Beschwerdegegnerin 01 hat
sich diesbeziuglich nicht geaullert). Auch die Kammer sah
dazu keinen Anlass, zumal der neue zweite Hilfsantrag iIm
Wesentlichen dem friheren dritten Hilfsantrag (siehe
Punkt IV, oben) entsprach und somit durch die
Einreichung im Wesentlichen nur die Reihenfolge der zu
diskutierenden Antrage geandert wurde.

Anderungen

Die Anspriche des zweiten Hilfsantrags (siehe

Punkt VII11d), oben) entsprechen den erteilten

Ansprichen 1-12 mit dem Unterschied, dass in Schritt b)
des Anspruchs 1 die Formulierung "mittels HeiBdampfmahl-
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trocknung mit einem Wirmetrdgergas bestehend aus

Uberhitztem Wasserdampf' eingeflugt worden ist.

Diese Anderung basiert auf Spalte 4, Zeilen 5-10 der
Patentschrift (bzw. Seite 5, Zeilen 10-15 in Verbindung
mit Seite 7, Zeile 11 der urspriunglichen Patentanmel-
dung). Einwande aufgrund von Artikel 123 (2) und (3) EPU

ergeben sich daher nicht.

Die Beschwerdegegnerin 02 hat in der miundlichen
Verhandlung vorgetragen, dass der Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags unklar sei (Artikel 84 EPU), da die
Formulierung "durch Uberhitzten Wasserdampf'" eine
alleinige Trocknung durch Uberhitzten Wasserdampf
impliziere, obwohl dies, wie die Beschreibung zeige,

nicht der Fall sei.

Dazu ist zu bemerken, dass dieser Widerspruch zwischen
dem Wortlaut des Anspruchs und der Beschreibung bereits
im erteilten Anspruch 1 enthalten und nicht durch die
Anderung entstanden ist. Diese Unklarheit hat auch zu
einer breiteren Auslegung des Anspruchs durch die Kammer
gefuhrt (siehe Punkt 2.2.3, oben). Artikel 102 (3) EPU
lasst aber keine auf Artikel 84 EPU gestitzten Einwande
zu, die nicht auf die Anderung zuriickgehen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 4. Auflage 2001, VII1.C.10.2).

Neuheit (zweiter Hilfsantrag)

Die im Hinblick auf Neuheit relevanten Dokumente sind E2
bis E4.
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Beispiel 1 der E2 verwendet als Tragergas heil3e Luft
(siehe auch Punkt 2.2.1, oben), wahrend das Verfahren
gemadll Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ein Tréagergas
einsetzt, das aus Uberhitztem Wasserdampf besteht. Weder
in den Beispielen noch i1n der allgemeinen Beschreibung
wird 1n E2 die Verwendung von uberhitztem Wasserdampf
als Tragergas erwahnt. Die Passage auf Seite 10, Zeilen
28-29 verweist lediglich auf einen Gasstrom, z. B. Luft.
Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten
Hilfsantrags gegeniiber E2 neu (Artikel 54 EPU).

E3 beschreibt ein Verfahren zur kontinuierlichen
Homogenisierung und Pelletisierung von Celluloseroh-
ethern und nachfolgender Trocknung, wobeil man den
Celluloserohether mit einem Feuchtigkeitsgehalt von
35-45 Gew.-% einer Schneid-, Prall- und Scherwirkung
unterwirft und homogenisiert, pelletisiert und
anschlieRend trocknet (Anspruch 1). In einer bevorzugten
Ausfiuhrungsform (Anspruch 5) kann man den Feuchtigkeits-
gehalt des Celluloserohethers durch Zugabe von
Uberhitztem Wasserdampf unter gleichzeitiger Trocknung
einstellen. Diese Ausfihrungsform dient jedoch eindeutig
der Einstellung des Feuchtigkeitsgehalts des
Celluloserohethers, d. h. Uberhitzter Wasserdampf wird
nur solange eingesetzt, bis der geforderte
Feuchtigkeitsgehalt von 35-45 Gew.-% erreicht ist. Die
eigentliche Trocknung erfolgt beit E3 in einem letzten
Schritt nach der Pelletisierung. Die in Anspruch 5
erwahnte Ausfuhrungsform entspricht daher nicht einer
Mahltocknungsvorrichtung geméll Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags, beil der mit Uberhitztem Wasserdampf als
Warmetréagergas bis zum Erreichen von pulverférmigen

Feststoffpartikeln getrocknet wird. Somit ist der
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Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags
gegenuber E3 neu.

E4 betrifft ein Verfahren zum gleichzeitigen Mahlen und
Trocknen feuchter Celluloseether, wobei man einen
feuchten Celluloseether i1n einen kreisfdérmigen Raum
mittels eines Transportgases einbringt, den unter Kreis-
lauffuhrung feuchten Celluloseether schlagzerkleinert,
das Produkt gleichzeitig in Gegenlaufrichtung zur
Schlagzerkleinerung reibzerkleinert, wobei man die
UmfFangsgeschwindigkeit der gegenlaufig arbeitenden
Zerkleinerungsstufen auf einen solchen Wert einreguliert,
dass sich eine Mahlenergie einstellt, die das Produkt
auf eine vorgegebene Restfeuchte trocknet, das Mahlgut
durch den iIn die Zerkleinerungsraume eingeleiteten
Gasstrom weiterbefordert, das Mahlgut vom Gasstrom
trennt und gegebenenfalls das Mahlgut einer selektiven
Siebung unterwirft (Anspruch 1). Gemall Seite 2, Zeile 67
bis Seite 3, Zeile 3 ist es in manchen Fallen zur
gezielten Steuerung zweckmafl3ig, bekannte Einrichtungen
vorzusehen, mit denen das Transportgas temperiert
und/oder befeuchtet wird. Die Verwendung von uUberhitztem
Wasserdampf als Transport- und/oder Warmetragergas wird
in E4 nicht offenbart.

Daraus ergibt sich, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
des zweiten Hilfsantrags und, aus den gleichen Griunden,
der Gegenstand der abhangigen Anspriuche 2-12 gegenuber
dem zitierten Stand der Technik neu ist (Artikel 54 EPU).

Obwohl die Einspruchsabteilung die erfinderische
Tatigkeit nicht gepriuft hat, haben sowohl die
Beschwerdefihrerin als auch die Beschwerdegegnerin 02 in

der mundlichen Verhandlung den Antrag gestellt, dass die
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Kammer unmittelbar Uber die erfinderische Tatigkeit
entscheidet. Die Beschwerdegegnerin 01 hat sich
diesbezuglich in der mindlichen Verhandlung nicht
geaullert.

Wie schon beil der Beurteilung der Neuheit spielt das
Dokument E2 auch bel der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit die zentrale Rolle. AuRerdem haben sich alle
Parteien (inklusive der Beschwerdegegnerin 01, die iIn
der muindlichen Verhandlung keine Stellung bezog) bereits
schriftlich zur erfinderischen Tatigkeit geaullert. Die
Kammer folgt daher den Antragen der Beschwerdefihrerin
und der Beschwerdegegnerin 02, zumal ein derartiges
Vorgehen auch aus verfahrensokonomischen Gesichtspunkten

angebracht erscheint.

Aufgabe und LOsung (zweiter Hilfsantrag)

Das Verfahren des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags
betrifft ein vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung von
pulverformigen Polysaccharidderivaten. Gemal

Absatz [0017] des Streitpatents sind mit diesem
Verfahren folgende Vorteile verbunden: Mahlungsgrade
konnen gezielt eingestellt werden, keine Verhornung der
Produkte, erhothte Schittdichten der Produkte, kein oder
nur ein minimaler Viskositatsabbau gegenuber den
Ausgangsprodukten, gut rieselfahiges Produkt, geringer
Feinstaubanteil Im Produkt, reduzierter Energieaufwand,

teilweise Ruckgewinnung der eingetragenen Energie.

Wie oben unter Punkt 2.2_.1 ausgefuhrt, offenbart E2
ebenfalls ein Mahltrocknungsverfahren fur Cellulose-
verbindungen bel dem mit einem Gasstrom, z. B. Luft,

getrocknet wird. Auch bei diesem Verfahren wird eine
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hohe Schuttdichte des Produkts erreicht (Seite 6,

Zeilen 4-9, Beispiele). Somit liegt das Dokument E2
nicht nur auf dem gleichen technischen Gebiet wie das
Streitpatent, es nennt auch explizit zumindest einen der
vom Streitpatent angestrebten Vorteile, namlich das
Erreichen von hohen Schittdichten. Daher stellt das
Dokument E2 den n&chstliegenden Stand der Technik dar.
Von diesem Dokument sind auch alle Parteien als

nachstliegendem Stand der Technik ausgegangen.

Im Streitpatent wird ein erfindungsgeméflles Verfahren
(Absatz [0052]) einem Verfahren gegenubergestellt, das
dem nachstliegenden Stand der Technik entspricht

(Absatz [0053]). Der einzige Unterschied in den beiden
Beispielen besteht darin, dass im Vergleichsbeispiel in
einer Stickstoffatmosphare mahlgetrocknet wird. Somit
handelt es sich um einen fairen Vergleich, der die
Kammer in die Lage versetzt festzustellen, welcher
technische Effekt durch die Verwendung von Heil3dampf als
Tragergas gegenuber dem Stand der Technik objektiv
erreicht wird. Dieser Vergleich zeigt, dass die mit dem
erfindungsgemallen Verfahren hergestellten Produkte neben
einer anderen Sieblinie (hoherer Anteil an kleinen

Teilchen) auch eine hohere Schuttdichte aufweisen.

Somit besteht gegeniber dem Dokument E2 die objektive
Aufgabe darin, ein Mahltrocknungsverfahren fur Poly-
saccharidderivate bereitzustellen, das zu feinteiligeren
Produkten mit hoherer Schittdichte fuhrt. Wie die obigen
Ausftihrungen zu dem Beispiel 1n Absatz [0052] und dem
entsprechenden Vergleichsbeispiel zeigen, wird diese
objektive Aufgabe durch das anspruchsgemal3e Verfahren,
insbesondere durch die Verwendung von Uberhitztem

Wasserdampf als Warmetragergas, auch glaubhaft geldst.
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Die Beschwerdegegnerinnen haben geltend gemacht, dass
nach dem erfindungsgemallen Verfahren keine hodheren
Schuttdichten als im Verfahren nach E2 erreicht werden.
So erhalte man i1n den Beispielen 1 und 2 der E2 Schiutt-
dichten, die sogar Uber den Werten des erfindungsgemalien
Beispiels liegen. Diese Argumentation ist aber schon
allein deshalb nicht Uberzeugend, da in den Beispielen
von E2 eine andere Cellulose (Hydroxypropylmethyl-
cellulose) verwendet wird als in den Beispielen des
Streitpatents (Methylhydroxyethylcellulose). Da
unterschiedliche Celluloseprodukte in der Regel auch
unterschiedliche Schittdichten aufweisen, ist der von
den Beschwerdegegnerinnen angezogene Vergleich nicht

aussagekraftig.

Der in der mindlichen Verhandlung von der Beschwerdegeg-
nerin 02 gemachte Einwand, dass die hdohere Schittdichte
Im anspruchsgemallen Verfahren durch eine bessere
Gelierung und nicht durch die Verwendung von Wasserdampf
als Tragergas erreicht wird, ist nicht naher belegt und
kann daher die aus den Beispielen des Streitpatents
gewonnen Schlussfolgerungen nicht in Zweifel ziehen.

Erfinderische Tatigkeit (zweiter Hilfsantrag)

Es bleibt daher zu untersuchen, ob die vorgeschlagene
Losung, d. h. die Verwendung von uberhitztem Wasserdampf
als Warmetragergas, durch den Stand der Technik nahe
gelegt wird.

Nach den Ausfuhrungen der Beschwerdegegnerinnen wird der
beanspruchte Gegenstand durch eine Kombination von E2

mit E3 bzw. durch eine Kombination von E2 mit E17 nahe
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gelegt. Es trifft zwar zu, dass sowohl E3 als auch E17
die Verwendung von uUberhitztem Wasserdampf als
warmetréagergas offenbaren, aber keines der Dokumente
enthalt einen Hinweils darauf, dass die Verwendung von
Uuberhitztem Wasserdampf bei der Mahltrocknung von
Polysaccharidderivaten zu feinteiligern Produkten mit
hoheren Schuttdichten fuhren wirde. Da ber der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
ausschlaggebend ist, ob der Fachmann durch Modifikation
des Standes der Technik zur Erfindung hatte gelangen
kénnen, sondern vielmehr, ob er in Erwartung der
tatsachlich erzielten Vorteile, d. h. im Lichte der
bestehenden technischen Aufgabe, so vorgegangen ware
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts, 4. Auflage 2001, 1.D.6.1),
kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags und, aus den
gleichen Grinden, der Gegenstand der abhangigen
Anspriche 2-12 gegentiber dem zitierten Stand der Technik
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56
EPU).

Somit sind die Anspruche 1-12 des zweiten Hilfsantrags
gewahrbar .

Bei dieser Sachlage eribrigte es sich, Uber die
Anspriche des dritten Hilfsantrags zu entscheiden.

Korrektur der Beschreibung nach Regel 88 EPU
Der Kammer lag auch ein Antrag der Beschwerdefihrerin

vor, die Patentschrift nach Regel 88 EPU wie folgt zu

korrigieren:
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— "Beispiel 1" und "Beispiel 2" in "Beispiel 1 (nicht
erfindungsgemafl)" und "Beispiel 2 (nicht erfindungs-

geman)';

— Spalte 6, Zeilen 38-42 in "Als Warmetréger- und
Transportgas zur HeilRdampfmahltrocknung wird
Uberhitzter Wasserdampf (Heil3dampf) eingesetzt™; und

— Spalte 6, Zeilen 48-51 in "Die dazu erforderliche
thermische Energie wird nur zum Teil durch

Uberhitzten Wasserdampf eingebracht'.

Einer Berichtigung nach Regel 88 EPU kann nur dann
zugestimmt werden, wenn sowohl der Fehler als auch die
Berichtigung derart offensichtlich sind, dass sofort

erkennbar ist,

1) dass ein Fehler vorliegt, und

11) welche Berichtigung vorzunehmen ist.

Was 1) betrifft, ist diese Voraussetzung in allen drei
Fallen erfullt. Die Beispiele 1 und 2 fallen ganz
offensichtlich nicht unter den erteilten Anspruch 1. Sie
betreffen vielmehr eine alternative Ausfihrungsform des
ursprunglichen Anspruchs 1, die im Laufe des Priufungs-
verfahrens gestrichen worden ist. Es fallt auch sofort
auf, dass der Wortlauf der beiden erwdhnten Passagen in
Spalte 6 der Patentschrift sowohl grammatikalisch als
auch technisch nicht richtig ist. Beriucksichtigt man das,
was der Fachmann aus den urspringlich eingereichten
Unterlagen (Beschreibung) objektiv erkennen konnte, so

ist die beantragte Berichtigung auch die einzig mogliche.
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Somit ist auch das Kriterium 11) erfullt und die
beantragte Korrektur der Patentschrift gewahrbar.

6.3 Bezuglich der Erfordernisse 1) und 11) hat die Beschwer-
degegnerin 02 auch keine Einwande erhoben. Sie vertrat
vielmehr die Auffassung, dass die Korrektur einer
Patentschrift 1m Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
nicht mehr méglich sein sollte. Da aber nach G 11/91
(ABI. EPA, 1993, 125; Punkt 5 der Entscheidungsgrinde)
auch ein europaisches Patent nach Regel 88 EPU
korrigiert werden kann, kann die Kammer dieser

Auffassung nicht folgen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuruckverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit den
Ansprichen 1-12 des zweiten Hilfsantrags, eingereicht am
8. Februar 2007, und einer noch anzupassenden
Beschreibung, die zusatzlich die Korrekturen auf Seite 4
und 6 (wie auf Seite 4 und 6 gezeigt, eingereicht am

8. Februar 2007), bericksichtigt, aufrechtzuerhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier R. Young
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