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Sachverhalt und Antrage

IT.

C5446.D

Die Beschwerden der Patentinhaberin (Sasol Solvents
Germany GmbH) und der Einsprechenden (Sid-Chemie AG)
richten sich gegen die am 23. Mai 2008 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europédische Patent 1 098 700 (Anmeldenummer

99 942 719.8 zurilickgehend auf die internationale
Patentanmeldung Nr. PCT/DE99/01898 verdffentlicht als

WO 00/001480) in geanderter Fassung auf Grundlage des
wahrend der miindlichen Verhandlung am 8. Dezember 2006
eingereichten 6. Hilfsantrags unter Abweisung aller

vorangehender Antrage aufrecht erhalten wurde. Der

Anspruch 1 des 6. Hilfsantrages lautete:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.% durch Aussetzen von im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, folgenden
Schritten beinhaltend Entaluminieren:

- Tranken mit einer Saure,

- hydrothermale Behandlung bei einer Temperatur von 160
bis 300°C und / oder bei einem Wasserdampfpartialdruck
von 4 bis 80 barapsoluts

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler Losung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser,

wobei der Schritt des Tradnkens mit einer Sidure, das

Tranken mit Phosphorsdure umfasst."

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Patent
in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden.
Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem das Dokument

DE-B-1 156 772 (D2) und die verspatet eingereichte
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Druckschrift DE-A-1 193 929 (D8) angezogen, welche auf

Grund ihrer Relevanz ins Verfahren zugelassen wurde.

Die angefochtene Entscheidung stellte fest, dass der
Gegenstand des 6. Hilfsantrags gegeniiber den zitierten
Druckschriften neu sei. Hinsichtlich der erfinderischen
Tatigkeit wurde die Druckschrift D2 als nédchstliegender
Stand der Technik betrachtet. Ausgehend davon habe die
Aufgabe darin bestanden, ein Verfahren zur Herstellung
von Katalysatoren bwz. Katalysatorentragern
bereitzustellen, "wobeil die Katalysatoren gute
Druckfestigkeit und Langzeitstabilitat aufweisen und
gleichzeitig nur geringe Mengen Aluminium, die aus dem
Katalysatoren ausgewaschen werden, enthalten". Das
beanspruchte Verfahren aus D2 befasse sich mit der
Behandlung von Diatomeenerde und es gabe in D2 keine
Anregung dieses Verfahren auch zum Entaluminieren von
Schichtsilikaten anzuwenden. Des Weiteren, gabe es
keinen Hinweis im Stand der Technik drastischere
Bedingungen fiir das Entaluminieren zu nehmen. Daher,
konne dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemdaf des damals
geltenden 6. Hilfsantrags eine erfinderische Tatigkeit

zuerkannt werden.

In ihrem der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefiigten Bescheid hatte die Kammer zu den mit der
Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin eingereichten
Antragen Stellung genommen. Mit Schreiben vom 21. Januar
2011 reichte die beschwerdefilhrende Patentinhaberin acht
Hilfsantrdge ein, die die bisherigen Hilfsantrage

ersetzten.

Am 11. Februar 2011 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Kammer statt, wahrend der der Hauptantrag das Patent
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in erteilter Form aufrechtzuerhalten zuriickgezogen wurde.
Die beschwerdefiihrende Patentinhaberin verfolgte die mit
Schreiben vom 21. Januar 2011 eingereichten Hilfsantrage
als Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 7 weiter. Wahrend
der mindlichen Verhandlung wurde ein 8. Hilfsantrag

eingereicht.

Die jeweiligen Anspriiche 1 der giiltigen Antrage lauten

wie folgt:

Hauptantrag und 1. Hilfsantrag (alter 1. und 2. Hilfsantrag)

2. Hil

C5446.D

"1l. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.%, herstellbar aus im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, durch
Entaluminieren, unter Anwendung folgender Schritte:

- Tranken mit einer Saure,

- hydrothermale Behandlung, wobei die hydrothermale
Behandlung bei einer Temperatur von 160 bis 300°C und /
oder bei einem Wasserdampfpartialdruck von 4 bis 80
baripsoiut, erfolgt

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler L&sung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser."

fsantrag und 3. Hilfsantrag (alter 3. und 4. Hilfsantrag)

"l. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.%, herstellbar aus im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, durch
Entaluminieren, unter Anwendung folgender Schritte:

- Tranken mit einer Saure,
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- hydrothermale Behandlung, wobei die hydrothermale
Behandlung bei einer Temperatur von 220 bis 260°C und /
oder bei einem Wasserdampfpartialdruck von 16 bis 25
barapsoiwt erfolgt,

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler Ldsung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser,

wobei der Schritt des Trédnkens mit einer Saure, das

Tranken mit Phosphorsdure umfasst."

4. Hilfsantrag (alter 5. Hilfsantrag)

"l. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.%, herstellbar aus im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, durch
Entaluminieren, unter Anwendung folgender Schritte:

- Tranken mit einer Saure,

- hydrothermale Behandlung, wobei die hydrothermale
Behandlung bei einer Temperatur von 160 bis 300°C und
bei einem Wasserdampfpartialdruck von 4 bis 80 barapsoiuts
erfolgt,

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler L&sung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser,

wobei der Schritt des Tradnkens mit einer S3dure, das

Tranken mit Phosphorsdure umfasst."

5. Hilfsantrag (alter 6. Hilfsantrag)

C5446.D

Identisch zu dem 6. Hilfsantrag vor der erstens Instanz

(siehe obigen Punkt I).



- 5 - T 1447/08

6. Hilfsantrag (alter 7. Hilfsantrag)

C5446.D

"1l. Verfahren zur Hydratisierung von Olefinen,
vorzugsweise von Cy;- oder Cs3;-Olefinen, mit Wasser in
Gegenwart zumindest eines Katalysators, der aus einem
mit Phosphorsdure getrankten Katalysator /
Katalysatortrager mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.% besteht, der aus im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, durch
Entaluminieren herstellbar ist, wobei das Verfahren die
Herstellung des eingesetzten Katalysator /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,3 Gew.%, aus im Wesentlichen Schichtsilikaten, die
Aluminium enthalten, durch Entaluminieren unter
Anwendung folgender Schritte umfasst:

- Tranken mit einer Saure,

- hydrothermale Behandlung, wobei die hydrothermale
Behandlung bei einer Temperatur von 160 bis 300°C und /
oder bei einem Wasserdampfpartialdruck von 4 bis 80
barapsoiut, erfolgt,

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler L&sung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser,

- wobel der Schritt des Trankens mit einer Saure, das
Tranken mit Phosphorsdure umfasst,

wobei man die Hydratisierungsreaktion

- in einem Reaktor durchgefihrt,

- ein Molverhédltnis von Olefin zu Wasser im Reaktor wvon
0,1 bis 0,8 einstellt,

- die Gas-Hourly-Space-Velocity von 10 bis 100 1,/min/lkat
betragt,

- der Katalysator 5 bis 60 Gew.% Phosphorsdure enthalt

und
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- die Hydratisierungsreaktion der Olefine bei einer
Temperatur von 160 bis 300°C sowie bei einem Druck von

20 bis 200 barapsoiut durchgefihrt wird."

7. Hilfsantrag (alter 8. Hilfsantrag) bestehend aus Anspruch 1

und 2

"1l. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators /
Katalysatortragers mit einem Aluminiumgehalt von kleiner
0,03 Gew.% durch Aussetzen von im Wesentlichen
Schichtsilikaten, die Aluminium enthalten, folgenden
Schritte beinhaltend Entaluminieren:

- Tranken mit einer Saure,

- hydrothermale Behandlung bei einer Temperatur von 160
bis 300°C und / oder bei einem Wasserdampfpartialdruck
von 4 bis 80 barapsoluts

- Waschen mit saurer, basischer oder neutraler Losung

- sowie ggf. Nachwaschen mit Wasser,

wobei der Schritt des Trankens mit einer Saure, das
Tranken mit Phosphorsdure umfasst.", wobei der Anspruch

2 wie folgt lautet:

"2. Verfahren gemaf} Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Katalysator / Katalysatortrager vor der
Anwendung der Schritte gemap Anspruch 1 durch Abbrennen
bei 300 bis 1000°C von anhaftenden organischen

kohlenstoffhaltigen Verbindungen gereinigt wird."

8. Hilfsantrag

C5446.D

Entsprechend dem 7. Hilfsantrag, jedoch ohne Anspruch 2.
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VII. Die flr die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der beschwerdefithrenden Patentinhaberin ko&nnen

wie folgt zusammengefasst werden:

a) Als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit wurde die Druckschrift D8
genommen. Gegeniilber dem Entaluminierungsverfahren der
Druckschrift D8, habe die technische Aufgabe darin
bestanden, ein weiteres Verfahren zur Herstellung
eines Katalysators / Katalysatortragers fir die
Hydratisierung von C,- oder C3-Olefinen mit Wasser
zur Verfiigung zu stellen, wobei der erhaltene
Katalysator / Katalysatortrdger keine oder nur
geringe Mengen Aluminium wahrend der
Hydratisierungsreaktion verlieren soll, ein hohe
Langzeitstabilitat und eine zu den Katalysatoren aus
D8 vergleichbare katalytische Aktivitat aufweisen
soll. Die mit dem vorliegendem Verfahren
hergestellten Katalysatoren / Katalysatortrager
wiesen einen ahnliche, sogar eine etwas hdhere
Aktivitat, als die Katalysatoren / Katalysatortrager
aus D8 auf. Die hergestellten Katalysatoren /
Katalysatortrager seien iUberraschend vorteilhaft bei
der Hydratation von Olefinen, weil sie hohere
Laufzeiten liefen und weil sie wegen ihrer hohen
Festphasenumwandlungsstabilitat nicht zum
desintegrieren neigten. Wahrend die Druckfestigkeit
eine Qualitdtgrdpe fur die Befiillung /Betrieb des
Reaktors darstelle und eine Festigkeit dieser Art
etwas lUber den Abrieb wahrend der Befillprozedur oder
unter Reaktionsbedingungen (Druckwechsel im Bertrieb)
aussage, seil die "Festphasenumwandlungsstabilitat"
etwas anderes. Diese Stabilitat sei nicht wirklich

messbar und sage aus, dass der Katalysatortrager

C5446.D
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unter den hydrothermalen Reaktionsbedingungen der
vorliegenden Ethanolsynthese zwischen 220 und 270°C -
selbst bei Festphasenumwandlung - stabil bliebe und

nicht desintegriere.

b) Zur Losung dieser Aufgabe, hatte der Fachmann
ausgehend von den Katalysatoren aus D8 nie einen
Al,05-Gehalt von 0,60 Gew.% verwendet, sondern einen
Gehalt, der in dem Bereich von 1 bis 5 Gew.$% lage.
Ein Al,03-Gehalt von mindestens 0,6 Gew.% sei gemaf
D8 fir die Herstellung eines abriebfesten, wirksamen
und hohe Standzeiten aufweisenden Katalysators /
Katalysatortragers zwingend notwendig gewesen. D8
lehre im Hinblick auf Spalte 3, Zeilen 29-35 eher
eine Menge an Al,03 im Katalysatortrager im
bevorzugten Bereich von 1 bis 5 Gew.%, als eine von
0,6 Gew.%, da Aluminium fir die Spaltung von
Diethylether, welcher als Nebenprodukt bei der
Synthese von Ethanol aus Ethylen und Wasser

produziert wird, ndétig sei.

c) Der 6. und 7. Hilfsantrag seien ins Verfahren
zuzulassen, da sie rechtzeitig vor der Verhandlung
vor der Kammer eingereicht wurden, und weil die in
diesen enthaltenen Anderungen als Reaktion auf den
der Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefigten
Bescheid erfolgt seien. Die beschwerdefiihrende
Einsprechende habe nicht durch die Einreichung des
6. Hilfsantrags iberrascht werden konnen, da dieser
auf einer Zusammenlegung der erteilten
Patentanspriiche 23 und 24 basiere. Zu Anspruch 1 des
Hilfsantrags 7. (bzw. des Hilfsantrags 8) wurde
vorgetragen, die beschwerdefiihrende Einsprechende

habe durch die Einfiigung im vorliegenden Anspruch 1

C5446.D
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einer Menge an Aluminium von kleiner 0,03 Gew.% nicht
Uberrascht werden kdnnen, da dieses Merkmal aus dem
erteilten Anspruch 2 zu entnehmen war. Dariber hinaus,
offenbare der zu Verfiigung stehende Stand der Technik
nicht, dass sich die Menge an Aluminium durch
Entaluminierung auf eine Menge von unter 0,03 Gew.%
reduzieren lies. Somit sei der Gegenstand von
Anspruch 1 der Hilfsantrdge 7 und 8 sowohl zuladssig
wie gewahrbar. Der angebliche Widerspruch zwischen
den Ansprichen 1 und 2 des 7. Hilfsantrags sei im
Hinblick auf die Beschreibung des Streitpatents zu
kldren und stelle daher keinen Verstof gegen Artikel

84 EPU dar.

Die Argumente der beschwerdefiihrenden Einsprechenden,

insofern sie fir die vorliegende Entscheidung relevant

sind, konnen wie folgt zusammengefasst werden:

a)

Als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit wurde die Druckschrift D8
genommen. Es sei in D8 empfohlen, die Saurebehandlung
so weilt durchzufihren, dass im Wesentlichen alles
Aluminiumoxyd entfernt wird, was unter den
Reaktionsbedingungen der Hydratisierung in
Phosphorsdure 16slich ist. Es sei in D8 explizit
darauf hingewiesen, dass die Katalysatortrager noch
eine hinreichende Festigkeit aufweisen, wenn der
Aluminiumoxydgehalt bis auf etwa 0,6 Gew.%,
entspricht 0,32 Gew.$% Aluminium, entfernt wurde. Der
Unterschied zwischen einer Menge an Aluminium kleiner
0,3 Gew.% und einer Menge von etwa 0,32 Gew.% seil an
sich nur theoretischer Natur, da die in D8
hergestellten Katalysatortrager unter den Bedingungen

der Hydratation von Olefinen noch Aluminium abgeben
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wlirden. Als gegenuUber dem Verfahren gemaf D8
objektive Aufgabe liefe sich daher die Bereitstellung
eines Verfahrens zu Herstellung von
Katalysatortragern formulieren, wobei die
hergestellten Katalysatortrager einen storungsfreien
Anlagenbetrieb ermdglichen. Durch den Ausdruck "etwa"
in D8 habe der Fachmann die Information erhalten,
dass der Wert von 0,32 Gew.% keine harte untere
Grenze darstellt. Somit habe er den Hinweis bekommen,
dass Kontakttrdager mit einem niedrigerem
Aluminiumgehalt zu nutzbaren Katalysatorentréger
fiihren. Die in D8 genannten Spaltreaktionen bezdgen
sich nicht auf das Verfahren zur Ethanolsynthese
gemafP dem Streitpatent, sondern auf Reaktionen bei
denen iUblicherweise als Katalysator der nicht
entaluminierte Katalysatortrager verwendet wird. Die
im Streitpatent verwendeten Bedingungen fir die
Entaluminierung des Bentonits seien drastischer als
die, die in D8 verwendet werden. Die im Streitpatent
verwendeten Bedingungen wiirden daher sofort vom
Fachmann in Betracht gezogen werden, um zu
entaluminierten Bentonittrdger mit niedrigerem
Aluminiumgehalt als in D8 zu gelangen. Daher sei der
Gegenstand des beanspruchten Verfahrens gemaP dem
Haupt- und den Hilfsantrdgen 1 bis 5 nicht

erfinderisch.

Die beschwerdefiihrende Einsprechende wandte sich in
der mindlichen Verhandlung gegen die Zuldssigkeit des
Hilfsantrags 6 und argumentierte, dieser sei sehr
spat und ohne Begriindung, wie er die Einspruchsgriinde
beheben solle, eingereicht worden. Auch hatte dieser
Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdebegriindung

vorgelegt werden sollen.
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c) Gegen die Zuléadssigkeit der Hilfsantradge 7 und 8
wurden keine Einwdnde erhoben. Die Gewdhrbarkeit des

Hilfsantrags 8 wurde nicht in Frage gestellt.

Die beschwerdefiihrende Patentinhaberin beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis der am

21. Januar 2011 als Hilfsantrdge 1 bis 8 eingereichten
Anspriiche, die als Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 7
weiterverfolgt wurden oder auf der Basis wvon
Hilfsantrag 8 eingereicht am 11. Februar 2011 in der

mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer.

Die beschwerdefiihrende Einsprechende beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkilindet.

Entscheidungsgrinde

C5446.D

Die Beschwerden sind zuléassig.

Es ist zwischen den Parteien nicht strittig, dass
Dokument D8, welches mit Schreiben vom 06. Oktober 2006
von der Einsprechenden eingereicht wurde, wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am
08. Dezember 2006 ins Verfahren zugelassen wurde. Zudem
ist nicht vorgebracht, geschweige denn gezeigt worden,
dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach Artikel

114 EPU unangemessen bzw. fehlerhaft ausgetibt hitte. Der
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Antrag der beschwerdefilhrenden Patentinhaberin Dokument
D8 als verspatet zurilickzuweisen und im
Beschwerdeverfahren nicht zu beriicksichtigen kann daher

nicht stattgegeben werden.

Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 bis 5 (alte
Hilfsantrage 1 bis 6)

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

C5446.D

Das Streitpatent betrifft gemap Absatz [0001] ein
Verfahren zur Herstellung eines entaluminierten
Katalysatortragers und ein Verfahren zur Hydratisierung
von C,- oder C3-Olefinen mit Wasser in Gegenwart eines
Katalysators, der aus diesem mit Saure getrankten
Katalysatortrager besteht. Der Katalysatortrager soll
gemaP Absatz [0008] des Streitpatents eine moglichst
hohe Langzeitstabilitat besitzen, wobei der Austrag an
Aluminium wahrend der Hydratisierungsreaktion mdglichst

gering bleiben soll.

Als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der erfinderischen
Tétigkeit haben beide Parteien wahrend der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer die Druckschrift D8
ausgewahlt. Diese betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Alkoholen durch katalytische Hydratation von
Olefinen in der Gasphase, zum Beispiel fir die
Herstellung von Ethanol aus Ethylen und Wasser uber
phosphorsaurehaltigen Katalysatoren (Anspruch 1,
Beispiel b)) . Zur Herstellung des Katalysatortragers
wird ein Schichtsilikat enthaltendes Material, namlich

Bentonit, mit Hilfe einer Mineralsdure entalumiert. Nach
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der Behandlung weisen die erhaltenen Katalysatortréager
einen Al,03-Gehalt von weniger als 10% auf (Anspruch 1).
Zweckmafig wird die Saurebehandlung fir den
Entalumierungsschritt soweit durchgefihrt, dass im
Wesentlichen alles Aluminiumoxyd entfernt wird, was
unter den Reaktionsbedingungen der Hydratation (z.B. bei
300°C) in Phosphorsdure 16slich ist, wobei jedoch
wiederum beachtet wird, dass die Abriebfestigkeit des
Tragers keine wesentlichen Beeintrachtigungen erfahren
soll (Spalte 3, Zeilen 58-64). Uberraschenderweise hat
sich gemaP D8 herausgestellt, dass die behandelten
Trager eine hinreichende Festigkeit besitzen, wenn der
Al,03-Gehalt durch die Sadurebehandlung bis auf etwa 0,6%
(entspricht 0,317% Al) reduziert wird (Spalte 3, Zeilen
65-68). Somit offenbart D8 unmissverstandlich
phosphorsdaurehaltige Katalysatoren zur Hydratisierung
von Ethylen mit Wasser, deren Trager einen Al,03-Gehalt
von etwa 0,6% (entspricht 0,317% Al) besitzen und die
durch Entaluminierung eines Bentonits erhalten wurden.
Daher betrachtet die Kammer, im Einklang mit den
Ausfihrungen beider Parteien wdhrend der mindlichen
Verhandlung, die Druckschrift D8 als einen geeigneten
Ausgangspunkt flr die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit.

Aufgabe und Losung

C5446.D

Ausgehend von diesem Stand der Technik soll dem
beanspruchten Verfahren gemap Vortrag der
beschwerdefiihrenden Patentinhaberin in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer die technische Aufgabe
zugrunde liegen, ein Verfahren zur Herstellung eines
Katalysators / Katalysatortrdgers fiur die Hydratisierung

von C,- oder C3-Olefinen mit Wasser zur Verfligung zu
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stellen, bei dem der erhaltene Katalysator /
Katalysatortrager keine oder nur geringe Mengen
Aluminium wahrend der Hydratisierungsreaktion verliert,
und eine hohe Langzeitstabilitat und eine zu den
Katalysatoren aus D8 vergleichbare, sogar hohere,
katalytische Aktivitat aufweist. Unter dem Begriff der
Langzeitstabilitdt sei insbesondere die
"Festphasenumwandlungsstabilitat" des Katalysators /
Katalysatortragers unter den

Hydratisierungsreaktionsbedingungen zu verstehen.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kdnnen
geltend gemachte Vorteile gegeniliber dem nachstliegenden
Stand der Technik, die aber nicht hinreichend belegt
sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde
liegenden Aufgabe und damit flir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden. Im vorliegenden Fall ist der behauptete Vorteil
einer hoheren Aktivitadt fir die erhaltenen
Katalysatortrager / Katalysatoren nicht belegt worden.
Eine mogliche leicht verbesserte Raum-Zeit-Ausbeute, die
lediglich zu Beginn der Ethanolproduktion mit einem Al-
Gehalt kleiner als 0,03 Gew.% im Beispiel 3 beobachtet
wurde, kann allein nicht belegen, dass das vorliegende
Verfahren zur Herstellung eines Katalysatortragers /
Katalysators generell fiur andere beanspruchte
Aluminiumkonzentrationen zu einer verbesserten Aktivitat
des Katalysators im Verlauf der Hydratationsreaktion
fiihrt, insbesondere wenn das beanspruchte Verfahren zu
Katalysatortrager fihrt deren Konzentration an Aluminium
sich mit den aus D8 iberlappt. Der behauptete Vorteil
einer hoheren Aktivitat kann daher bei der Bestimmung
der Aufgabe, die gegeniiber D8 geldst wird, nicht

herangezogen werden.



C5446.D

- 15 - T 1447/08

Die Kammer hat im Hinblick auf den Vergleich zwischen
dem Beispiel 3 (Katalysatortrdger mit einem
Aluminiumgehalt von kleiner 0,03 Gew.%) und den nicht
erfindungsgemaffen Beispielen 1 und 2 des Streitpatents
(Katalysatortrdger mit einem Aluminiumgehalt von 1,3

und 0,31 Gew.%) keine Zweifel, dass die mit dem
vorliegenden Verfahren erhaltenen Katalysatortrager zu
Katalysatoren filhren, die eine mit den Katalysatoren aus
D8 vergleichbare katalytische Aktivitat und eine hohe
Langzeitstabilitat aufweisen. Als Anzeichnen einer guten
Langzeitstabilitdt wird im Absatz [0057] des
Streitpatents die Druckfestigkeit des Katalysatortragers
angesehen. Die Langzeitstabilitdt des Katalysatortrégers
als Druckfestigkeit ausgedrickt wird durch die
Unterschreitung eines Aluminiumgehalts von 0,3 Gew.%
nicht verbessert, wie ein Vergleich zwischen dem nicht
erfindungsgemafen Beispiel 2 und dem Beispiel 3 des
Streitpatents zeigt. Die Werte der Druckfestigkeit, die
mit einem Aluminiumgehalt im Bereich von 0,31 Gew.$% und
kleiner erhalten werden, sind jedoch ausreichend um eine
gute Langzeitstabilitat zu garantieren (siehe Absatz
[0057] des Streitpatents). Vorteile des beanspruchten
Verfahrens gegentber D8 im Hinblick auf die
"Festphasenumwandlungsstabilitat", sind weder belegt
worden noch aus den urspringlichen Unterlagen der
Anmeldung oder dem Streitpatent zu entnehmen, so dass
dieser Effekt fliir die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit nicht berilicksichtigt werden kann.

Als technische Aufgabe kann deshalb lediglich die
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung
eines Katalysators / Katalysatortragers fur die
Hydratisierung von C,- oder C3-Olefinen mit Wasser

angesehen werden, wobei der erhaltene Katalysator /
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Katalysatortrager keine oder nur geringe Mengen
Aluminium wahrend der Hydratisierungsreaktion verliert,
eine hohe Langzeitstabilitdt und eine zu den
Katalysatoren aus D8 vergleichbare katalytische

Aktivitat aufweist.

Nahel1egen

C5446.D

Es bleibt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann
ausgehend von D8 unter Berilicksichtigung des im Verfahren
befindlichen Standes der Technik in naheliegender Weise
zur beanspruchten Losung gelangen konnte. Wie im obigen
Punkt 4 dargelegt, offenbart die Druckschrift D8
unmissverstandlich Phosphorsdaurehaltige Katalysatoren
flir die Hydratisierung von C,- oder C3;-Olefinen mit
Wasser, deren Trager mit der Entaluminierung eines

Bentonits bis zu einem Aluminiumoxydgehalt von etwa (von

der Kammer hervorgehoben) 0,6 Gew.% (entspricht etwa
0,317% Al) erhalten werden. Der Fachmann hat damit eine
direkte Anregung zur Herstellung eines Katalysators mit
einer vergleichbaren Aktivitat einen Katalysator
auszuprobieren, dessen Trager einen Aluminiumgehalt von

etwa 0,317%, z.B. knapp 0,3 Gew.% aufweist. Wenn eine

Langzeitstabilitat fiur den Katalysator ebenfalls
erwlinscht war, war es um so mehr naheliegend solche
Katalysatortrager auszuprobieren, da sie gemaf der Lehre
von D8 in diesem Konzentrationsbereich des Aluminiums
eine hinreichende Festigkeit besitzen. Das Argument der
beschwerdefiihrenden Patentinhaberin, dass der Fachmann
einen Aluminiumgehalt kleiner als 0,3 Gew.% im Hinblick
auf die Lehre von D8 nicht verwenden wirde, kann nicht
gefolgt werden, da ein Al,03-Gehalt von 0,6 Gew.$% keine
unterste Grenze darstellt, die auf keinen Fall

unterschritten werden darf, sondern wie der Wortlaut
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"etwa 0,6 %" ausdrickt, lediglich eine Menge darstellt,
mit der noch eine hinreichende Festigkeit des Tragers
erzielt werden kann. Daher hatte der Fachmann, der die
obige Aufgabe 1losen wollte, der Lehre von D8 folgend
mindestens Katalysatortrdger ausprobiert, die einen
Gehalt an Aluminium knapp unter der Grenze von 0,3 Gew.%
besitzen. Dass solche Katalysatoren keine oder nur
geringe Mengen Aluminium wahrend der
Hydratisierungsreaktion verlieren, war ebenfalls im
Hinblick auf die Lehre von D8 zu erwarten, da geméaf
dieser Druckschrift im Wesentlichen alles Aluminiumoxyd
entfernt wird, was unter den Reaktionsbedingungen der
Hydratation in Phosphorsdaure 16slich ist. Die
beschwerdefihrende Patentinhaberin entnimmt aus der
Spalte 3, Zeilen 29-35 von D8, dass D8 eine Menge an
Aluminium kleiner als 0,3 Gew.% nicht lehrt, weil
Aluminium fir Spaltreaktionen notig sei. Als
Spaltreaktion sei die Spaltung von wahrend der
Ethanolsynthese als Nebenprodukt hergestelltem
Diethylether gemeint. Die Information in D8, dass die
Katalysatoren bei den Spaltreaktionen zumeist einen
Mindestgehalt an Al,03 besitzen, bezieht sich im Hinblick
auf die Passage in der Spalte 3, Zeilen 42-46 und das
Beispiel 1 b) nicht auf die gemd@Pp D8 entaluminierten
Katalysatortrager, sondern auf das fir die Herstellung
des Katalysatortragers verwendete Ausgangsprodukt, das
ein Crackkatalysator ist. Die Behauptung der
beschwerdefiihrenden Patentinhaberin, dass als
Spaltreaktion die Spaltung von wahrend der
Ethanolsynthese als Nebenprodukt hergestelltem
Diethylether gemeint sei, entbehrt daher jeglicher
Grundlage. Das daraus hergeleitete Argument, dass der

Fachmann daher eine Menge an Aluminium kleiner als
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0,3 Gew.% nicht verwenden wirde, ist somit nicht

iberzeugend.

10. Es bleibt noch zu untersuchen, ob die Entaluminierung
durch Anwendung der im Hauptantrag und in den
Hilfsantrdgen 1 bis 5 definierten Verfahrensmafnahmen
naheliegend war. Hinsichtlich der S&urebehandlung wird
in D8 die Verwendung von Phosphorsdure gelehrt (Spalte 4,
Zeilen 20), womit diese als nahegelegt anzusehen ist.
Des Weiteren lehrt D8, dass im Wesentlichen alles
Aluminiumoxyd entfernt werden muff, was unter den
Reaktionsbedingungen der Hydratation (z.B. bei 300°C) in
Phosphorsaure 16slich ist (Spalte 3, Zeilen 58-68).
Somit findet der Fachmann den Hinweis in D8
Reaktionsbedingungen flir die Entaluminierung des
Bentonits auszuwadahlen, die denen dhnlich sind, die fir
die Reaktion der Hydratation verwendet werden. Als
solche gelten gemalB Spalte 3, Zeilen 5 bis 12 von D8 die
bekannten Bedingungen, namlich Temperaturen zwischen
etwa 240 und 320°C, Driicke zwischen etwa 20 und 80 atm,
wobeil etwas 0,4 bis 0,8 Mol Wasser je Mol Olefine
eingesetzt werden. Durch diese Angaben bekommt der
Fachmann, der ein Bentonit bis zu einem Gehalt an
Aluminium von knapp unter der Grenze von 0,3 Gew.%
entaluminieren wollte, die klare Anregung eine
Temperatur und einen Wasserdampfpartialdruck in den
definierten Bereichen des Hauptantrags und der
Hilfsantrdage 1 bis 5 auszuprobieren. Das Waschen mit
saurer, basischer oder neutraler Losung kommt der
Definition eines Schritts des Waschens, der gemaf D8
empfohlen wird (Spalte 4, Zeile 14-17), gleich, so dass
der im vorliegenden Anspruch 1 definierte Schritt des
Waschens mit saurer, basischer oder neutraler LOsung

ebenfalls als nahegelegt anzusehen ist.

C5446.D
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Somit hatte die Druckschrift D8 dem Fachmann, der die
obige Aufgabe 1&sen wollte, sowohl die Verwendung eines
Tragers mit einem Aluminiumgehalt kleiner als 0,3 Gew.%
als auch die vorliegenden VerfahrensmaPnahmen zu seiner
Herstellung nahegelegt, wodurch er zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1

bis 5 gelangen wiirde, ohne erfinderisch tatig zu werden.
AuRerdem, wurden von der beschwerdefiihrenden
Patentinhaberin keine zusatzlichen Argumente beziiglich
des Gegenstandes des Verfahrens gemédl den Hilfsantragen
1 bis 5 weder schriftlich noch wahrend der miindlichen
Verhandlung vorgebracht. Der Hauptantrag und die
Hilfsantrdge 1 bis 5 sind folglich wegen mangelnder
erfinderischer T&tigkeit gemdp Artikel 52 (1) und 56 EPU

nicht gewédhrbar.

Hilfsantrag 6 - Zulassigkeit

12.
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Der Hilfsantrag 6 wurde erst zwei Wochen vor der
Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Nach Artikel
13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)
steht es im Ermessen der Kammer, Anderungen des
Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner
Beschwerdebegrindung oder Erwiderung zuzulassen und zu
beriicksichtigen. Bei der Ausibung des Ermessens werden
insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie
beriicksichtigt. Es wurde von der beschwerdefiihrenden
Patentinhaberin nicht gezeigt, geschweige denn Argumente
vorgebracht, inwiefern die im Hilfsantrag 6 gegeniiber
den vorherigen Antridgen enthaltenen Anderungen, namlich
der Wechsel von einem Verfahren zur Herstellung des
Katalysators / Katalysatortrdgers, zu einem

Hydratisierungsverfahren von Olefinen, den Einwand der
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mangelnden erfinderischen Tatigkeit gegentber DS,
ausraumen kdénnen, wenn D8, wie im obigen Punkt 4
dargelegt, ebenfalls ein Verfahren zur Hydratisierung
von Olefinen betrifft. Im Hinblick auf den spaten Stand
des Verfahrens und die gebotene Verfahrenstkonomie, halt
es die Kammer flir angemessen den Hilfsantrag 6 der
beschwerdefithrenden Patentinhaberin ins Verfahren nicht

zuzulassen.

Hilfsantrag 7

13.

Nach Anspruch 2 des Hilfsantrags 7 ist der Katalysator /
Katalysatortrager vor der Anwendung der im Anspruch 1
definierten Verfahrenschritte zuerst durch Abbrennen bei
300°C bis 1000°C von anhaftenden organischen
kohlenstoffhaltigen Verbindungen gereinigt. Somit
bezeichnet der im Anspruch 2 verwendete Ausdruck
"Katalysator / Katalysatortrager" das Ausgangsprodukt,
das zu entaluminieren gilt. Dieses steht aber in
Widerspruch mit dem Anspruch 1, wonach der Katalysator /
Katalysatortrager nicht das Ausgangs- sondern das
Endprodukt darstellt, welches mit dem Verfahren gemafp
Anspruch 1 enthalten wird. Infolgedessen mangelt es dem
geanderten beanspruchten Gegenstand an der
erforderlichen Klarheit (Artikel 84 EPU). Der

Hilfsantrag 7 ist somit nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag 8

14.
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Gegen den Hilfsantrag 8 sind von der beschwerdefiihrenden
Einsprechenden ausdriicklich keine Einwande vorgebracht
worden. Die Kammer hat aus den folgenden Griinden
ebenfalls keine Einwdnde zu erheben. Die gegeniiber der

Fassung des Hauptantrags vorgenommene Anderung im
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Anspruch 1 betrifft die Beschrdnkung der Menge an
Aluminium im Katalysator / Katalysatortrager, die durch
das Entaluminierungsverfahren erhalten wird. Sie ist im
vorliegenden Anspruch 1 als kleiner als 0,03 Gew.%
definiert. Die Basis fiir diese Anderung findet sich im
Anspruch 2 und im Beispiel 3 in Kombination mit den
Anspriichen 1 und 12 bis 14 der urspringlichen Unterlagen.
Somit erflillt der beanspruchte Gegenstand die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU. Da die Anderungen
eine weitere Beschrankung des Gegenstandes des erteilten
Anspruchs 1 bewirken, geniigen sie auch den
Erfordernissen des Artikels 123(3) EPU. Die Kammer hat
im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik
keinen Anlass die Neuheit des beanspruchten Verfahrens
in Frage zu stellen. Des Weiteren raumt die vorgenommene
Anderung die Einwdnde beziglich der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit aus. Unabhédngig von der Frage,
ob der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D8 in der
Lage gewesen ware die Entaluminierung bis zu einer Menge
an Aluminium kleiner als 0,03 Gew. % durchzufihren, kann
aus dem vorliegenden zitierten Stand der Technik nicht
entnommen werden, dass die Durchfihrung einer solchen
Entaluminierung zur Herstellung von Katalysatoren /
Katalysatortragern fihrt, die bei der Hydratisierung wvon
C,— oder Cz-Olefinen mit Wasser noch einer hohen
Langzeitstabilitdt im Sinne des vorliegenden Patents und
einer zu den Katalysatoren aus D8 vergleichbaren
katalytischen Aktivitadt aufweisen. Daher ist der
Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 als nicht
naheliegend und erfinderisch anzusehen. Der Anspruch 1

gemaf Hilfsantrag 8 ist somit gewahrbar.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Anweisung das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Basis von Anspruch 1 des
8. Hilfsantrags eingereicht in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 11. Februar 2011

und einer noch anzupassenden Beschreibung.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Sauter J. Riolo
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