BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L’OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschlissel:

A) [ ] Veroffentlichung im ABI.

B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder
C) [X] An Vorsitzende

D) [ ] Keine Verteilung

(
(
(
(

Datenblatt zur Entscheidung
vom 14_. Dezember 2010

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0615/08 - 3.3.10
Anmeldenummer: 99942819.6
Veroffentlichungsnummer: 1102733

I1PC: C07B 41/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Umsetzung einer organischen Verbindung mit einem
Hydroperoxid

Patentinhaber:
BASF SE

Einsprechender:
Evonik Degussa GmbH
ExxonMobil Chem. Pat. Inc.

Stichwort:
Verfahren zur Umsetzung einer organischen Verbindung mit einem
Hydroperoxid/BASF

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54, 56
VOBK Art. 12(1) (2), 13

Schlagwort:

"Neuheit (ja) - Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig
offenbart"

"Haupt- und Hilfsantrage 1 bis 3: erfinderische Tatigkeit
(nein) - Verbesserung nicht glaubhaft - unlautere
Vergleichsversuche - umformulierte Aufgabe - naheliegende
Losung"

"Hilfsantrage 4 und 5: Zuléassigkeit (nein) - verspatet -

Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen - neuer Sachverhalt"

EPA Form 3030 06.03
C5636.D



Zitierte Entscheidungen:

T 0020/81, T 0181/82, T 0153/85, T 0197/86, T 0092/93,
T 0072/95

Orientierungssatz:

C5636.D



9

Europdisches
Patentamt

European
Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Aktenzeichen: T 0615/08 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 14. Dezember 2010

Beschwerdefihrer:
(Patentinhaber)

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Einsprechender I)

Vertreter:

Verfahrensbeteiligter:

(Einsprechender I1)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

C. Komenda
J. Mercey
F. Blumer

Vorsitzender:
Mitglieder:

C5636.D

BASF SE
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Altmann, Andreas

Herzog Fiesser & Partner
Patentanwdlte
Isartorplatz 1

D-80331 Miinchen (DE)

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser StraBle 1-11
D-45128 Essen (DE)

Thiele, Georg Friedrich

Evonik Degussa GmbH DG-IPM-PAT Postcode
84/339 Rodenbacher Chaussee 4

D-63457 Hanau (DE)

ExxonMobil Chem. Pat. Inc.
5200 Bayway Drive
Baytown Texas, 77520-5200 (USs)

Mareschal, Anne

ExxonMobil Chemical Europe Inc.
IP Law Shared Services
Hermeslaan 2

B-1831 Machelen (BE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 14. Januar
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das
européaische Patent Nr. 1102733 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU 1973 widerrufen worden
ist.

Office européen
des brevets

Chambres de recours



-1 - T 0615/08

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

C5636.D

Die am 20. Marz 2008 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefiihrers (Patentinhaber) richtet sich gegen die
am 14. Januar 2008 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher das europaische Patent

Nr. 1 102 733 widerrufen wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent vom Beschwerdegegner (Einsprechender I) und
vom Verfahrensbeteiligten (Einsprechender II) in seinem
gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tadtigkeit (Artikel 100 (a) EPU)
angegriffen worden. Im Einspruchsverfahren wurden unter

anderem die folgenden Druckschriften angezogen:

(2) EP-A-659 473,
(3) US-A-2 271 646 und
(4) WO-A-98 325 30.

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass das Verfahren gemal Anspruch 1
des damaligen Hilfsantrages 1 gegeniiber der Druckschrift
(2) nicht erfinderisch sei. Sie stellte auch fest, dass
die Verwendung der Vorrichtung gemal Anspruch 4 des
damaligen Haupt- und Hilfsantrages 2 gegeniiber der

Druckschrift (4) nicht erfinderisch sei.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2008 reichte der
Beschwerdefiihrer einen Hauptantrag und finf Hilfsantrage
und mit Schreiben vom 3. Dezember 2010 einen sechsten
Hilfsantrag ein. In der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer am 14. Dezember 2010 zog er den Hauptantrag und

Hilfsantrag 1 zurick, nummerierte die bisherigen
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Hilfsantrdge 2 bis 6 in einen Hauptantrag bzw.
Hilfsantrdage 1 bis 4 um und reichte einen finften

Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrages, der dem Hilfsantrag 1 vor

der Einspruchsabteilung entspricht, lautet wie folgt:

"Verfahren zur Umsetzung einer organischen Verbindung
mit einem Hydroperoxid, das mindestens die folgenden

Stufen (i) bis (iii) umfasst:

i) Umsetzung des Hydroperoxides mit der organischen
Verbindung unter Erhalt einer Mischung, umfassend die
umgesetzte organische Verbindung und nicht
umgesetztes Hydroperoxid,

ii) Abtrennung des nicht umgesetzten Hydroperoxides aus
der aus Stufe (i) resultierenden Mischung,

iii)Umsetzung des abgetrennten Hydroperoxides aus Stufe

(ii) mit der organischen Verbindung,

dadurch gekennzeichnet, dass als Hydroperoxid
Wasserstoffperoxid verwendet wird, die organische
Verbindung bei der Umsetzung mit einem heterogenen
Katalysator in Kontakt gebracht wird und die Umsetzungen
in den Stufen (i) und (iii) in zweli getrennten

Festbettreaktoren durchgefuhrt werden."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hauptantrages nur dadurch, dass die
Abtrennung des Hydroperoxides in Stufe (ii) destillativ

erfolgt.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 unterscheidet sich

vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 nur dadurch, dass die
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Abtrennung in einer oder mehreren Destillationskolonnen

erfolgt.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 3 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nur dadurch, dass die
Stufe (i) in einem isothermen Festbettreaktor R: und die
Stufe (iii) in einem adiabatischen Festbettreaktor Ri:

stattfindet.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 4 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 3 nur dadurch, dass
zwel Reaktoren R: und R und eine Abtrennrichtung A:
verwendet werden und Druck p:, Temperatur T: und
Verweilzeit At:; des Reaktionsgutes im Reaktor R: so
gewahlt werden, dass die Mischung M;, die aus der
Umsetzung resultiert, flissig und einphasig ist, und die
resultierende Mischung als Strom M; der

Abtrennvorrichtung A:r zugefihrt wird.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 5 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 3 nur dadurch, dass
zusatzlich zum nicht umgesetzten Hydroperoxid auch
umgesetzte organische Verbindung aus der aus Stufe (1)
resultierenden Mischung abgetrennt wird und dass diese
Abtrennung des Hydroperoxides und umgesetzter

organischer Verbindung in Stufe (ii) destillativ erfolgt.

Der Beschwerdefihrer trug vor, dass das Verfahren des
Anspruchs 1 aller Antradge neu gegeniiber der Druckschrift
(2) sei, unter anderem weil in dieser Druckschrift die
Umsetzung nur in einem Reaktor mit verschiedenen
Reaktionszonen stattfande, wahrend im Streitpatent zwei
Umsetzungen in zweli getrennten Festbettreaktoren

durchgefihrt wirden.
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Der Beschwerdefilhrer trug weiter vor, dass der
Gegenstand des Hauptantrages erfinderisch sei. Ausgehend
von der Druckschrift (2) als nachstliegendem Stand der
Technik habe die Aufgabe darin bestanden, ein apparativ
einfacheres Verfahren zur Umsetzung einer organischen
Verbindung mit Wasserstoffperoxid bereitzustellen, bei
dem hohere Ausbeuten und bessere Selektivitat bei
geringeren Einsatzmengen von organischer Verbindung
erreicht wiirden. Diese Aufgabe werde durch das Verfahren
des Anspruchs 1 geldst, bei dem die Reaktion in zwei
getrennten Festbettreaktoren durchgefiihrt und dazwischen
nicht umgesetztes Wasserstoffperoxid abgetrennt werde
und dadurch hdéhere Ausbeuten erreicht wirden. Zum Beleg
flir die erfolgreiche LOsung der patentgemaBen Aufgabe
hat der Beschwerdefiihrer auf Beispiel 1 und
(Vergleichs)-Beispiel 2 der Streitpatentschrift und
Beispiele 1 bis 3 der Druckschrift (2) abgestellt. Der
Fachmann hatte der Druckschrift (2) keinen Hinweis
entnommen, zwel getrennte Festbettreaktoren einzusetzen,
geschweige denn um hdhere Ausbeuten zu erreichen.
Dariiber hinaus argumentierte der Beschwerdefihrer in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass im Verfahren
gemal Druckschrift (2) kein Wasserstoffperoxid aus dem
Reaktionsgemisch zwischen den Reaktionszonen abgetrennt
werde, hingegen stellte er in den Schreiben vom 23. Mai
2008 und 3. Dezember 2010 fest, dass nach Durchlaufen
dieser Zonen das Reaktionsgemisch, jeweils lber Riser,
in eine flissige, nicht umgesetztes Wasserstoffperoxid
enthaltende Phase sowie eine gasfdrmige Phase
aufgetrennt werde. In der mindlichen Verhandlung
argumentierte er jedoch, dass nur die fliissige Phase als
Reaktionsgemisch angesehen werden konne und aus diesem

fliissigen Gemisch kein Wasserstoffperoxid abgetrennt
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werde. Das Propengas diene nur als DampfsplUlstrom und
gehdre nicht zum Reaktionsgemisch, auch wenn es im

Gleichgewicht mit diesem stinde.

Der Gegenstand der Hilfsantrdge 1 bis 3 sei zusatzlich
erfinderisch, da die Druckschrift (2) weder eine
destillative Abtrennung des Wasserstoffperoxides, noch
die Durchfihrung in einer oder mehreren
Destillationskolonnen, noch die Kombination eines
isothermen Reaktors flir die erste Stufe und eines
adiabatischen Reaktors flir die zweite Stufe, offenbare.
Der Einsatz eines adiabatischen Reaktors vereinfache das

Verfahren, da keine Temperaturkontrolle ndétig sei.

Der Beschwerdefiihrer beantragte, die Hilfsantrage 4 und
5 ins Verfahren zuzulassen, da die Anderungen, die zu
diesen Hilfsantragen fihrten, lediglich Klarstellungen
seien, namlich im Hilfsantrag 4, dass die in der Stufe
(ii) zu trennende Mischung flissig und einphasig sei und
im Hilfsantrag 5, dass in der Stufe (ii) auch die
umgesetzte organische Verbindung destillativ abgetrennt

werde.

Der Beschwerdegegner trug vor, dass der Gegenstand aller
Anspriche des Hauptantrages nicht neu gegeniber der
Druckschrift (2) sei. Diese Druckschrift offenbare ein
Verfahren, das sehr wohl in zwei getrennten Reaktoren
stattfinde, da die darin beschriebenen Reaktionszonen
getrennte Reaktoren im Sinne des Absatzes [0060] der

Streitpatentschrift seien.

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass das Verfahren
des Anspruchs 1 des Hauptantrages, insofern es gegenlber

der Druckschrift (2) neu sein sollte, dariber nicht
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erfinderisch sei. Da kein technischer Effekt, der sich
ursachlich auf die Verwendung zwei getrennter
Festbettreaktoren zurickfiihren lieRe, gezeigt worden sei,
konne die objektive Aufgabe lediglich als die
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens formuliert
werden. Dariber hinaus sei es technisch unglaubwirdig,
dass eine verbesserte Ausbeute lediglich durch die
Verwendung von zwei getrennten Festbettreaktoren an
Stelle von zwel hintereinander angeordneten
Festbettzonen in einem Reaktor erzielt werden konne.
Diese beanspruchte Reaktoranordnung sei eine dem
Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bzw. aus der

Lehre der Druckschrift (3) bereits bekannte Alternative.

Das Verfahren des Anspruchs 1 der Hilfsantrage 1 bis 3
sei auch nicht erfinderisch, da es naheliegend sei,
Komponenten mit unterschiedlichen Siedepunkten durch
Destillation in einer oder mehreren
Destillationskolonnen zu trennen und einen adiabatischen

Reaktor einzusetzen, wenn Kihlung nicht notig sei.

Der Beschwerdegegner beantragte, die Hilfsantrage 4 und
5 als verspatet nicht in das Verfahren zuzulassen, da
die in beiden Antrdgen vorgenommenen Anderungen aus der
Beschreibung aufgenommen worden seien und sich auf
Gegenstande beziehen, die nicht Gegenstand eines bisher
im Verfahren gestellten Antrages seien und deshalb filr
den Beschwerdegegner nicht vorhersehbar gewesen seien.
Dariliber hinaus sei der Gegenstand des Hilfsantrages 5

nicht urspringlich offenbart.

In einem Bescheid vom 30. September 2010 gemaB
Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern, teilte die Kammer ihre vorlaufige
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Meinung mit, dass kein iuberzeugender Grund bestehe, wvon
der erstinstanzlichen Entscheidung abzuweichen und dass
ausgehend von unter anderem der Druckschrift (2) der

Gegenstand der Hilfsantrdge auch nicht erfinderisch sei.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patentes auf Grundlage des Hauptantrages, eingereicht
als Hilfsantrag 2 mit Schreiben vom 23. Mai 2008 oder,
hilfsweise, auf der Grundlage eines der Hilfsantréage 1
bis 5, Hilfsantrdage 1 bis 3 wie eingereicht als
Hilfsantrdage 3 bis 5 mit Schreiben vom 23. Mai 2008,
Hilfsantrag 4 wie eingereicht als Hilfsantrag 6 mit
Schreiben vom 3. Dezember 2010, Hilfsantrag 5 wie
eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung vor der

Kammer.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Der Verfahrensbeteiligte duBerte sich in der Sache nicht

und stellte keine Antrage.

Die mindliche Verhandlung fand in Abwesenheit des
ordnungsgemall geladenen Verfahrensbeteiligten statt. Am
Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

C5636.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 3

C5636.D

Neuheit

Der Beschwerdegegner stiitzt seine Rige der mangelnden

Neuheit des Anspruchsgegenstandes auf die Druckschrift (2).

Diese Druckschrift offenbart ein mehrstufiges Verfahren
zur Umsetzung von Propen mit Wasserstoffperoxid. Die
Umsetzungen werden jedoch nicht in zwei getrennten
Festbettreaktoren durchgefiihrt, sondern in verschiedenen
Reaktionszonen (z.B. in Zonen und Festbetten 22 & 23 und
30 & 31) innerhalb eines einzigen Reaktors (1) (siehe

Fig. 1 und Seite 2, Zeile 48).

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass es aus Absatz
[0060] der Streitpatentschrift hervorgehe, dass sich der
Begriff Reaktor nicht auf einen einzelnen Reaktor
beschranke, sondern auch eine Rihrkesselkaskade, d.h.
mehrere Reaktionsbehadlter betreffen kdnne. Die
Streitpatentschrift verwende daher den Begriff Reaktor
nicht als Bezeichnung fir die physische Einheit eines
Reaktionsbehalters, sondern fir die logische Einheit
eines Reaktionsraumes, der nicht mit dem Raum eines

Behadlters iUbereinstimmen misse.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass ein Reaktor
aus mindestens einem Behadlter besteht. Diese
Interpretation ist nicht im Gegensatz zum Absatz [0060]
der Streitpatentschrift, worin ausgefiihrt wird, dass ein
Reaktor nicht auf einen einzelnen Behalter beschrankt
sei. Diese Ausfihrung impliziert, dass ein Reaktor aus
mehreren Behadltern bestehen kann, jedoch aus mindestens

einem.
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Die Kammer kommt aus den oben angefiihrten Griinden zu dem
Ergebnis, dass sich das Merkmal, dass die Umsetzungen in
den Stufen (i) und (iii) in zwei getrennten

Festbettreaktoren durchgefiihrt werden, nicht unmittelbar

und eindeutig aus der Druckschrift (2) ableiten lasst.

Da Anspruch 1 aller Antrage dieses Merkmal enthalt,
kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Druckschrift
(2) dem Gegenstand dieser Antradge nicht

neuheitsschddlich entgegensteht.

Hauptantrag

C5636.D

Erfinderische Tatigkeit

Die Druckschrift (2) offenbart ein mehrstufiges
Verfahren zur Umsetzung von Propen mit

Wasserstoffperoxid (siehe Punkt 2.2 oben).

Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der
Einspruchsabteilung, dem Beschwerdefihrer und dem
Beschwerdegegner, die Druckschrift (2) als
nachstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt bei

der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

So offenbart die Druckschrift (2) im Anspruch 1 und
Figur 1 ein Verfahren zur Umsetzung von Propen mit
Wasserstoffperoxid, umfassend die Umsetzung des
Wasserstoffperoxides mit dem Propen unter Erhalt einer
Mischung enthaltend Propen, Propylenoxid und nicht
umgesetztes Wasserstoffperoxid, das Auftrennen der
resultierenden Mischung in eine Propen enthaltende

Gasphase und eine fliissige, nicht umgesetztes
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Wasserstoffperoxid enthaltende Phase an den "Risers"
(24), und die Umsetzung der abgetrennten
Wasserstoffperoxid enthaltenden Phase mit Propen. Bei
den Umsetzungen wird das Propen mit einem
Katalysatorfestbett in Kontakt gebracht und die
Umsetzungen werden in getrennten Reaktionszonen (22 & 23

und 30 & 31) durchgefihrt.

Der Beschwerdegegner trug vor, dass die Abtrennung des
nicht umgesetzten Wasserstoffperoxides aus der aus der
ersten Stufe resultierenden Mischung in der Druckschrift
(2) nicht offenbart sei, da nur die fliissige Phase als
Reaktionsgemisch angesehen werden konne und aus diesem
flissigen Gemisch kein Wasserstoffperoxid abgetrennt
werde. Das Propengas diene nur als Dampfsplilstrom und
stelle daher lediglich eine durchgehende Gasphase dar,
die nicht zum Reaktionsgemisch gehdre, auch wenn sie im

Gleichgewicht mit diesem stinde.

Die Mischung, die die Reaktionszone (22 & 23) verléasst,
besteht aus einer flissigen, Wasserstoffperoxid
enthaltenden Phase und einer gasfdrmigen, Propen
enthaltenden Phase. Sowohl das durch Leitung 32
eingefihrte flissige Propen, als auch der durch Leitung
45 eingefihrte Propendampfspilstrom werden durch die
Festbett enthaltenden Reaktionszonen geleitet und dienen
daher beide als Ausgangsstoff filir die Umsetzung. Es gibt
keinen Anlass anzunehmen, dass das Propen, welches als
Gas eingespeist wird, im Gegensatz zum Propen, welches
als Fliussigkeit eingespeist wird, nicht reagieren sollte.
Der Beschwerdefiihrer rdaumte ein, dass das gasfdrmige und
das flissige Propen im Gleichgewicht miteinander stinden,
woraus die Kammer schlieBt, dass das gasfdormige Propen

nicht ausschlieRBlich als Dampfspiilstrom fungieren kann.
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Die Tatsache, dass ungefahr genau so viel Propendampf
durch Leitung 46 abgezogen wie durch Leitung 45
eingefiihrt wird, bedeutet nicht, dass der
Propendampfspiilstrom nicht reagiert, sondern lediglich,
dass ein Propenitberschuss verwendet wurde. Deswegen
gehort nicht umgesetztes gasformiges Propen, das eine
Reaktionszone verlasst, ebenso zum Reaktionsgemisch, wie

das in der flissigen Phase befindendliche Propen.

Da die nicht umgesetztes Wasserstoffperoxid enthaltende
Flissigphase von der Propen enthaltenden Gasphase am
Riser 16 abgetrennt wird, sieht die Kammer das Merkmal
(ii) des Anspruchs 1 des Streitpatentes, namlich die
Abtrennung des nicht umgesetzten Wasserstoffperoxides
aus der aus Stufe (i) resultierenden Mischung, als in

der Druckschrift (2) offenbart.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem
Streitpatent, gemal den Ausfiithrungen des
Beschwerdefiihrers in der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer, die Aufgabe zugrunde, ein apparativ einfacheres
Verfahren zur Umsetzung einer organischen Verbindung mit
Wasserstoffperoxid bereitzustellen, bei dem hohere
Ausbeuten und bessere Selektivitat bei geringeren

Einsatzmengen von organischer Verbindung erreicht wirden.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent das
Verfahren gemadBl Anspruch 1 des Hauptantrages vor,
welches durch die Durchfiilhrung der Umsetzungen in den
Stufen (i) und (iii) in zweil getrennten

Festbettreaktoren gekennzeichnet ist.

Zwischen dem Beschwerdefithrer und dem Beschwerdegegner

ist nun streitig, ob die technische Aufgabe gemaB obigem
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Punkt 3.2 durch die vorgeschlagene anspruchsgemale
Losung erfolgreich geldst wird, d.h. ob die geltend
gemachte Verbesserung der Ausbeute bzw. Selektivitat

glaubhaft ist.

Zum Beleg fiir eine erfolgreiche Losung der patentgemalen
Aufgabe hat der Beschwerdefiihrer einerseits auf

Beispiel 1 der Streitpatentschrift und Beispiele 1 bis 3
der Druckschrift (2) und andererseits auf Beispiel 1 und
(Vergleichs)-Beispiel 2 der Streitpatentschrift
verwiesen. Im Beispiel 1 der Streitpatentschrift wiirden
Ausbeuten von 94 bis 95% erreicht, wohingegen lediglich
90 bis 92% in den Beispielen 1 bis 3 der Druckschrift (2)
und 79% im (Vergleichs)-Beispiel 2 der

Streitpatentschrift erreicht wirden.

Gemal standiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern
soll bei Vergleichsversuchen der Vergleich mit dem
nachsten Stand der Technik so angelegt sein, dass die
Wirkung iberzeugend und allein auf das kennzeichnende
Unterscheidungsmerkmal zwischen beanspruchter Erfindung
und nadchstem Stand der Technik ursdachlich zurickgefihrt
werden kann. Hierfir kann es auch erforderlich sein, die
Vergleichselemente so abzuwandeln, dass sie nur noch in
diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung

abweichen (siehe T 197/86, ABl. EPA 1989, 371).

Im vorliegenden Fall unterscheidet sich jedoch das
erfindungsgemalbe Verfahren des Beispiels 1 der
Streitpatentschrift von den Beispielen 1 bis 3 der
Druckschrift (2) nicht nur durch das
Unterscheidungsmerkmal der Erfindung, namlich durch die
Durchfiihrung der Umsetzungen in den Stufen (i) und (iii)

in zweil getrennten Festbettreaktoren, sondern auch durch
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andere Reaktionsbedingungen, z.B. durch die Temperatur,
den Druck, die Molverhadltnisse der Ausgangsstoffe und
das Losungsmittel. Da all diese Reaktionsbedingungen die
Ausbeute beeinflussen, ladsst sich der dargestellte
Effekt nicht auf das einzige Unterscheidungsmerkmal
zurickfihren und damit kein ursachlicher Zusammenhang
zwischen anspruchsgemaBer Losung und behauptetem Effekt
belegen. Daher ist dieser vom Beschwerdefiihrer
vorgenommene Vergleich ungeeignet, eine Verbesserung des
anspruchsgemalRen Verfahrens gegeniber dem

nachstliegenden Stand der Technik glaubhaft zu machen.

In Bezug auf den zweiten vom Beschwerdefilhrer
herangezogenen Vergleich wird im (Vergleichs)-Beispiel 2
der Streitpatentschrift eine einstufige Fahrweise ohne
Zwischenabtrennung durchgefihrt. Da die Druckschrift (2)
bereits ein mehrstufiges Verfahren mit
Zwischenabtrennung offenbart (siehe Punkt 3.1 supra),
stellt dieses Verfahren nicht den ndchstliegenden Stand
der Technik dar. Folgerichtig sind Versuche mit einem
Reaktor mit lediglich einer Reaktionszone ohne
Zwischenabtrennung nicht geeignet, um einen
erfinderischen Effekt nachzuweisen (siehe T 181/82, ABI.

EPA 1984, 401, Punkt 5 der Entscheidungsgrinde) .

Der Beschwerdefihrer argumentierte, dass eine
verbesserte Ausbeute dennoch glaubhaft sei, da in der
Stufe (ii) nicht nur nicht umgesetztes
Wasserstoffperoxid, sondern auch die instabile
umgesetzte organische Verbindung, nédmlich Propenoxid,
abgetrennt werde und daher weniger Nebenprodukte in der
Umsetzung (iii) erzielt wlirden. In der Abtrennstufe (ii)
des Anspruchs 1 wird jedoch nicht spezifiziert, dass die

umgesetzte organische Verbindung, auch abgetrennt wird,
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geschweige denn, dass diese Propenoxid ist. Die
Abtrennung des nicht umgesetzten Wasserstoffperoxides
fihrt nicht zwangslaufig zu einer Abtrennung der
umgesetzten organischen Verbindung, wie in der
Streitpatentschrift (siehe Absatz [0025]) selber
beschrieben wird. Daher beruht die Argumentation des
Beschwerdefiihrers auf einem Verfahrensmerkmal, das sich
nicht im Anspruch widerspiegelt. Deswegen kann diese

Argumentation nicht iberzeugen.

Da eine verbesserte Ausbeute bzw. Selektivitat nicht
glaubhaft gezeigt worden ist, bleibt von der vom
Beschwerdefiihrer formulierten Aufgabe nur die
Bereitstellung eines apparativ einfacheren Verfahrens
Ubrig. Die Verwendung zweier getrennter
Festbettreaktoren an Stelle von zwei hintereinander
angeordneten Festbettzonen in einem Reaktor kann jedoch
nicht als Vereinfachung der Apparatur angesehen werden,
sondern stellt vielmehr eine Verkomplizierung dar.
Deswegen kann auch diese Verbesserung bei der Festlegung
der objektiven Aufgabenstellung des Streitpatentes nicht

beriicksichtigt werden.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
konnen Vorteile, auf die sich der Patentinhaber-
Beschwerdefilthrer gegeniber dem nachstliegenden Stand der
Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind,
bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden
Aufgabe und damit fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht in Betracht gezogen werden (siehe z. B.
Entscheidung T 20/81, ABl. EPA 1982, 217, Nr. 3 der
Entscheidungsgriinde) . Nachdem im vorliegenden Fall die
Verbesserung nicht glaubhaft eintritt, ergibt sich die

Schlussfolgerung, dass die Erfindung, wie sie im
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Anspruch 1 definiert ist, keine erfolgreiche L&sung
dieser technischen Aufgabe darstellt, mit der Folge,
dass die behauptete Verbesserung bei der Festlegung der
objektiven Aufgabenstellung des Streitpatentes und der
Beurteilung dessen erfinderischer Qualitéat

unberiicksichtigt bleibt.

Aus diesen Grinden folgt, dass die vorstehend in

Punkt 3.2 supra angefiihrte Aufgabenstellung
umzuformulieren ist. Ausgehend von Druckschrift (2) als
nachstliegendem Stand der Technik liegt dem Streitpatent
somit lediglich die objektive Aufgabe zugrunde, ein
weiteres Verfahren zur Umsetzung einer organischen

Verbindung mit Wasserstoffperoxid bereitzustellen.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die genannte objektive
Aufgabe durch die Bereitstellung des anspruchsgemalien

Verfahrens zu ldsen.

Die Verwendung von zwel getrennten Festbettreaktoren an
Stelle von zwei hintereinander angeordneten
Festbettzonen in einem Reaktor ist eine dem Fachmann aus
seinem allgemeinen Fachwissen bzw. aus der Lehre der
Druckschrift (3), die explizit in der Druckschrift (2)
erwahnt wird, bereits bekannte Alternative. Die
Erfindung, die die Druckschrift (3) betrifft, ist unter
anderem die Verwendung mehrerer hintereinander
geschalteter Reaktoren zur Ausfihrung exothermen
Reaktionen, wobei die von einem in den ndchsten Reaktor
flielRenden Reaktanden gekiihlt werden (siehe Seite 1,
linke Spalte, Zeilen 1 bis 14 und Seite 2, linke Spalte,
Zeilen 1 bis 3). Diese Druckschrift lehrt (siehe Seite 2,

rechte Spalte, Zeilen 17 bis 21 und 24 bis 26), dass die
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verschiedenen Festbetten in einem einzigen Reaktor oder
in zwei oder mehreren Reaktoren angeordnet werden konnen,

wie in den Abbildungen 1 bzw. 2 illustriert wird.

3.6.2 Um zu der beanspruchten Loésung zu gelangen, musste der
Fachmann also lediglich die in Druckschrift (3)
angeregte Reaktoranordnung anstelle von zwei
hintereinander angeordneten Festbettzonen in einem
Reaktor auswahlen. Dieses Vorgehen hat im vorliegenden
Fall nicht zu einem Ergebnis gefiihrt, welches angesichts
der néchsten Druckschrift (2) als Uberraschend oder
unvorhersehbar angesehen werden kdénnte. Deshalb stellt
diese willkiirliche Wahl der Reaktoranordnung, wie sie
anspruchsgemédll vorgenommen wird, lediglich eine
Routinetatigkeit dar. Folglich fihrt der Stand der
Technik den Fachmann zwanglos zum streitgegenstéandlichen
Verfahren, ohne dass er erfinderische Anstrengungen

unternehmen miisste, um die objektive Aufgabe zu losen.

3.7 Aus den folgenden Grinden kann das Vorbringen des
Beschwerdefilthrers zur Stitzung der erfinderischen

Tétigkeit die Kammer nicht idberzeugen.

3.7.1 So hat der Beschwerdefiihrer eingewandt, dass in der
Druckschrift (2) nicht umgesetztes Wasserstoffperoxid
recycelt werde und daher im Gegensatz zum beanspruchten
Verfahren die Reaktion nicht linear stattfédnde. Die
Herkunft des in der Stufe (i) eingesetzten
Wasserstoffperoxides des erfindungsgemédBen Verfahrens
wird jedoch nicht spezifiziert und kann daher z.B. als
nicht umgesetztes Wasserstoffperoxid aus der Umsetzung
(iii) stammen. Deswegen basiert diese
Argumentationslinie auf einem Unterschied zum Stand der

Technik, den es in der Tat nicht gibt.

C5636.D
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Die Kammer kommt aus den oben angefiihrten Griinden zu dem
Schluss, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
eine naheliegende Losung der patentgemdRBen Aufgabe
darstellt und nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruht.

Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist folglich wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit gem&R Artikel 52 (1)
und 56 EPU nicht gewdhrbar.

Hilfsantrage 1 und 2

C5636.D

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Das im Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 eingefiihrte
Merkmal, namlich dass die Abtrennung destillativ erfolgt,
findet seine Stitze auf Seite 4, Zeilen 29 bis 30 der

Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 nur dadurch, dass
diese destillative Abtrennung in einer oder mehreren
Destillationskolonnen erfolgt. Dieses Merkmal findet
seine Stiutze auf Seite 4, Zeilen 30 bis 31 der Anmeldung

in der urspringlich eingereichten Fassung.

Unter diesen Umstanden bestehen keine Einwdnde im
Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und
(3) EPU.
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Erfinderische Tatigkeit

Der einzige Unterschied zum Anspruch 1 des Hauptantrages
besteht darin, dass der Anspruch 1 des Hilfsantrages 1
auf die destillative Abtrennung des Hydroperoxids
gerichtet ist, welche gemaB Anspruch 1 des Hilfsantrages
2 in einer oder mehreren Destillationskolonnen erfolgt.
Der Beschwerdefihrer trug weder vor, noch belegte er,
dass mit einer destillativen Abtrennung ein unerwarteter
technischer Effekt im Vergleich zur Phasentrennung gemal

der angezogenen Druckschrift (2) verbunden ist.

Da Destillation eine dem Fachmann gelaufige Methode zur
Abtrennung von Stoffen mit unterschiedlichen
Siedepunkten und eine Destillationskolonne eine ibliche
Vorrichtung zur Ausfihrung einer Destillation ist,
stellt die Auswahl dieser Trennmethode lediglich eine

Routinetatigkeit dar.

Die Hilfsantrdge 1 und 2 teilen daher das Schicksal des
Hauptantrages, indem sie wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gemdR Artikel 52 (1) und 56 EPU ebenfalls

nicht gewdhrbar sind.

Hilfsantrag 3

C5636.D

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Das im Anspruch 1 des Hilfsantrages 3 eingefiihrte
Merkmal, namlich dass die Stufe (i) in einem isothermen
Festbettreaktor Ry und die Stufe (iii) in einem
adiabatischen Festbettreaktor Rryr stattfindet, findet
seine Stitze auf Seite 13, Zeilen 19 bis 20 in

Kombination mit Seite 7, Zeilen 9 bis 10 und Seite 11,
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Zeilen 12 bis 14 der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung.

Unter diesen Umstanden bestehen keine Einwdnde im
Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und
(3) EPU.

Erfinderische Tatigkeit

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 3 unterscheidet sich
vom Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nur dadurch, dass die
Stufe (i) in einem isothermen Festbettreaktor R; und die
Stufe (iii) in einem adiabatischen Festbettreaktor Ri:

stattfinden.

Der Reaktor 1 als Ganzes wird gemal der Figur 1 der
Druckschrift (2) isotherm betrieben, da die exotherme
Warme der Reaktion durch indirekten Warmeaustausch
entfernt wird (siehe Seite 2, Zeilen 31 bis 32 und
Seite 3, Zeilen 34 bis 37). Der Beschwerdefihrer trug
jedoch vor, dass alle einzelnen Festbetten adiabatisch
betrieben wirden, wadhrend der Beschwerdegegner vortrug,
dass nur die komplette letzte Reaktionszone, d.h. Zone

30 und Festbett 31, adiabatisch betrieben wirde.

Ob die letzte Reaktionszone (30 & 31) des Reaktors 1 der
Druckschrift (2) adiabatisch und daher unterschiedlich
zu den vorherigen Reaktionszonen betrieben wird, sei
jedoch dahingestellt, da der Beschwerdefiihrer ohnehin
nicht argumentiert hat, dass mit der Verwendung eines
adiabatischen Reaktors ein unerwarteter technischer
Effekt im Vergleich zur angezogenen Druckschrift (2)
verbunden ist, auber, dass das Verfahren vereinfacht

werde, da keine Temperaturkontrolle notig sei. Die
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Druckschrift (2) lehrt jedoch, dass es nicht ndétig ist,
die letzte Reaktionszone (30 & 31) im Reaktor 1 zu
kiithlen (siehe Seite 3, Zeilen 27 bis 28). Hieraus folgt,
dass wenn der Fachmann diese Reaktionszone durch einen
getrennten Reaktor ersetzt, er diesen Reaktor auch nicht
kiihlen wiirde. Irgendwelche zusatzliche Vorteile durch
die explizite Verwendung eines adiabatischen Reaktors
brachte der Beschwerdefiihrer ohnehin nicht vor. Daher
scheint die Auswahl eines isothermen und eines
adiabatischen Reaktors zur Durchfihrung der zwei
Umsetzungen lediglich eine willkiirliche Abanderung des
Standes der Technik, welche aufgrund ihrer Willkir,
nicht erfinderisch sein kann (siehe T 72/95, Punkt 5.4
der Entscheidungsgriinde, nicht verdffentlicht im ABIL.

EPA) .

Der Hilfsantrag 3 teilt daher das Schicksal des
Hauptantrages und ist wegen mangelnder erfinderischer
Tadtigkeit gemdB Artikel 52 (1) und 56 EPU ebenfalls

nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag 4

C5636.D

Zulassigkeit

Der Beschwerdefilhrer reichte in einem sehr spaten
Stadium des Beschwerdeverfahrens, namlich 11 Tage vor
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer, einen
abgednderten Anspruch 1 ein, in welchen mehrere Merkmale
aus der Beschreibung aufgenommen wurden. Ein Anspruch
mit derartigen Anderungen wurde bis zu diesem Zeitpunkt
nie im Einspruchs (beschwerde)verfahren vorgelegt und
diese Merkmale sind nie im Fokus gestanden. Die

Einreichung des neuen Hilfsantrages wurde nicht durch
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neue Tatsachen oder Argumente verursacht, insbesondere
nicht durch den Bescheid der Kammer, der sich nur auf
bereits im Verfahren vorgebrachte Tatsachen und
Argumente stiitzte (siehe Punkt VII supra). Somit ware es
dem Beschwerdefihrer moéglich gewesen, diesen Hilfsantrag
zu einem wesentlich friheren Zeitpunkt einzureichen. Der
Beschwerdegegner riigte diesen Antrag als verspatet und
beantragte, dass dieser Antrag nicht in das Verfahren
vor der Kammer zugelassen werde. Die vorgenommenen
Anderungen stellten nicht nur, wie vom Beschwerdefiihrer
behauptet, eine Klarstellung der in der Stufe (ii) =zu
trennenden Mischung, sondern auch eine Einschrankung der

Reaktionsbedingungen der Stufe (i) dar.

Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens
besteht darin, der beschwerten Partei, hier dem
Patentinhaber, die Moglichkeit zu eroffnen, die
Entscheidung der ersten Instanz anzufechten.
Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK; wverdffentlicht im ABl. EPA 2007, 536) liegen dem
Beschwerdeverfahren die Beschwerdebegriindung, sowie bei
mehreren Beteiligten die Erwiderung zugrunde. Die
Beschwerdebegrindung und die Erwiderung missen dabei den
vollstandigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten
(VOBK, Art. 12 (1) und (2)). Es besteht kein Anspruch
auf die Zulassung von geandertem Vorbringen zu einem
spateren Zeitpunkt; diese unterliegt einer
Ermessensentscheidung der Kammer (Artikel 13 VOBK). Zur
Auslibung ihres pflichtgemdBlen Ermessens iber die
Zulassung von frischen Antragen prifen die
Beschwerdekammern nach standiger Rechtsprechung die
Komplexitdt des neuen Vorbringens, den Stand des
Verfahrens und die Verfahrensdkonomie. Sie priifen dabei

unter anderem als ein dafiir entscheidendes Kriterium, ob
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die gednderten Anspriche dieser frischen Antrage
eindeutig gewahrbar sind oder ob sie neue Einwande
hervorrufen, die bisher nicht vorhanden waren (siehe
T 153/85, ABl. EPA 1998, 1, Punkt 2.1 und 2.2 der
Entscheidungsgriinde und T 92/93, Punkt B der

Entscheidungsgriinde, nicht verdffentlicht im ABl. EPA).

Im vorliegenden Fall wurden unter anderem die Merkmale
"wobei zweil Reaktoren Rr und Rir und eine Abtrennrichtung
A; verwendet werden" und "wobei Druck p:, Temperatur T:
und Verweilzeit At: des Reaktionsgutes im Reaktor R: so
gewahlt werden, dass die Mischung M;, die aus der
Umsetzung resultiert, flissig und einphasig ist, und die
resultierende Mischung als Strom M; der
Abtrennvorrichtung A: zugefihrt wird" aus der
Beschreibung in den Anspruch 1 aufgenommen. Diese neu
eingefliigten Merkmale fihren dazu, dass der
Beschwerdegegner zu einem sehr spaten Zeitpunkt mit
einem im Wesentlichen neuen Sachverhalt konfrontiert
wird, der eine neue Diskussion und eventuell neuen Stand
der Technik erfordert. In Anbetracht des Standes des
Verfahrens und der Verfahrensdkonomie Ubt die Kammer ihr
Ermessen pflichtgemal dahingehend aus, diesen Antrag

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 5

C5636.D

Zulassigkeit

Der Beschwerdefiihrer reichte diesen Antrag noch spater
als den Hilfsantrag 4, namlich wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer, ein. Auch in diesen
abgednderten Anspruch 1 wurden mehrere Merkmale aus der

Beschreibung aufgenommen und auch hier wurde ein
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Anspruch mit derartigen Anderungen bis zu diesem
Zeitpunkt nie im Einspruchs (beschwerde)verfahren
vorgelegt. Ebenso wurde die Einreichung des neuen
Hilfsantrags nicht durch neue Tatsachen oder Argumente
verursacht, insbesondere nicht durch den Bescheid der
Kammer. Der Beschwerdegegner riigte diesen Antrag als
verspatet, beanstandete die Anderungen als nicht
urspringlich offenbart und beantragte, dass auch dieser
Antrag nicht in das Verfahren vor der Kammer zugelassen

werde.

In den neuen Anspruch 1 wurden die Merkmale aufgenommen,
dass zusatzlich zum nicht umgesetzten Wasserstoffperoxid
auch umgesetzte organische Verbindung aus der aus Stufe
(i) resultierenden Mischung abgetrennt wird und dass
diese Abtrennung des Wasserstoffperoxides und
umgesetzter organischer Verbindung in Stufe (ii)

destillativ erfolgt.

Der Beschwerdefiihrer stiitzte sich auf das Beispiel 1 fir
die Offenbarung dieser zwei Merkmale in Kombination.
Diese spezifischen Verfahrensbedingungen werden im
Beispiel 1 in speziellem Kontext zusammen mit weiteren
technischen Merkmalen offenbart, z. B. mit der Umsetzung
von Propen und nicht einer beliebigen organischen
Verbindung wie im Anspruch 1 definiert, so dass ein
Losldsen hieraus eine unzuléassige Verallgemeinerung des
Beispiels bedeuten wiirde. Dariiber hinaus ist es unklar,
ob dieses Beispiel iberhaupt unter den vorliegenden
Anspruch 1 fallt, da beide Umsetzungen scheinbar in
identisch betriebenen isothermen Reaktoren durchgefiihrt
werden, ndmlich bei 40°C und 20 bar (siehe Punkt 7.3
supra), und nicht in einem isothermen und einem

adiabatischen Reaktor wie im Anspruch 1 gefordert. Daher
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kann das Beispiel 1 ohnehin nicht herangezogen werden,
um die Erfindung gemd&B Anspruch 1 weiter zu definieren,

nachdem es nicht einmal eindeutig zur Erfindung gehort.

Da somit berechtigte Zweifel daran bestehen, dass die
vorgenommenen Anspruchsdnderungen des Hilfsantrages 5
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfiillen, ist
dieser verspatete Antrag, zusatzlich zu den schon
bezliglich Hilfsantrag 4 aufgefilthrten Grinden (siehe
Punkt 8 supra), nicht eindeutig gewdhrbar, so dass die
Kammer ihr Ermessen pflichtgemdB dahingehend ausibt,

auch diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez C. Komenda
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