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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen das
das europaische Patent Nr. 1 523 467 zurickgewiesen

wurde.

Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von
Tetrahydrogeranylaceton, bei dem man eine Fliissigphase,
die wenigstens 90 Gew.-% Pseudojonon umfasst und in der
Teilchen eines Katalysators suspendiert sind, der zur
prdferentiellen Hydrierung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Doppelbindungen vor Kohlenstoff-Sauerstoff-
Doppelbindungen fdhig ist und dessen Aktivkomponente
Palladium enthdlt, in Gegenwart eines
wasserstoffhaltigen Gases durch eine Vorrichtung filihrt,

welche den Transport der Katalysatorteilchen hemmt."

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen
unzuldssiger Anderung des Patentes iiber den
urspringlichen Offenbarungsgehalt hinaus (Artikel 100 c)
EPU), wegen mangelnder Ausfilhrbarkeit (Artikel 100 b)
EPU), sowie mangelnder Neuheit und erfinderischer
Tidtigkeit (Artikel 100 a) EPU) angegriffen worden. Im
Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden unter

anderem die folgenden Druckschriften zitiert:

(1) US-A-2 272 122 und
(3) EP-A-0 947 493.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der

Gegenstand der erteilten Anspriiche keine Anderungen
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enthielt, die iber die urspriingliche Offenbarung
hinausgingen und dass der beanspruchte Gegenstand
ausfihrbar und neu sei. Bei ihrer Argumentation zur
erfinderischen Tatigkeit ging sie von Druckschrift (1)
als nachstliegendem Stand der Technik aus. Die
technische Aufgabe habe darin bestanden, ein Verfahren
zur Herstellung von Tetrahydrogeranylaceton (THGAC) zur
Verfliigung zu stellen, welches hinsichtlich der Ausbeute
und der Selektivitat verbessert ist. Ein Vergleich der
Beispiele der Druckschrift (1) mit Jjenen des
Streitpatentes zeige, dass durch die Verfahrensweise
gemal Streitpatent die Ausbeute an THGAC, sowie die
Selektivitat der Reaktion signifikant erhdht werde. Da
keines der weiteren zitierten Dokumente dies nahelege,
beruhe der Gegenstand des Streitpatentes in seiner

erteilten Fassung auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, dass die
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im schriftlichen
Einspruchsverfahren bereits einen gegeniiber der
erteilten Fassung eingeschrankten Hauptantrag vorgelegt
habe. Somit habe sie de facto auf den Gegenstand der
erteilten Fassung verzichtet. Wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe sie jedoch
erneut die erteilte Fassung als Hauptantrag verfolgt.
Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei daher auf
der Basis von nicht mehr gliltigen Anspriichen getroffen
worden. Daher sei die angefochtene Entscheidung nichtig.
Da bereits wédhrend des Einspruchsverfahrens auf die
erteilten Anspriiche verzichtet worden war, seien die
erteilten Anspriiche auch nicht in das Einspruchs-

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Weiterhin hielt die Beschwerdefilhrerin an den im
Einspruchsverfahren vorgetragenen Einwanden unter

Artikel 100 b) und 100 c) EPU, sowie gegen die Neuheit
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des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 fest.
Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit konne man
unter anderem von Druckschrift (1) als nachstliegendem
Stand der Technik ausgehen. Ausgehend von diesem
nachstliegenden Stand der Technik werde keine
Verbesserung gezeigt, da die von der Beschwerdegegnerin
herangezogenen Versuche der Patentschrift keinen fairen
Vergleich zum nachstliegenden Stand der Technik
darstellten. Deshalb sei als objektive Ausgabe lediglich
die Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zu
sehen. Aus der Druckschrift (3) gehe bereits hervor,
dass die dort beschriebene Vorrichtung auch zur
selektiven Hydrierung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Doppelbindungen vor Kohlenstoff-Sauerstoff-
Doppelbindungen eingesetzt werden kdnne. Daher habe der
Fachmann die Anregung gehabt, die Vorrichtung der
Druckschrift (3) auch auf das aus Druckschrift (1)
bekannte Verfahren anzuwenden. Daher kdnne dem
Gegenstand der erteilten Anspriiche keine erfinderische

Tatigkeit zugrunde gelegt werden.

Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausfilhrungen der
Beschwerdefiithrerin und fihrte aus, dass das Vorlegen von
eingeschrankten Anspriichen lediglich einen
Formulierungsversuch darstelle. Sie habe jedoch zu
keinem Zeitpunkt wahrend des Einspruchsverfahrens auf
die Anspriliche in der erteilten Fassung verzichtet.
Folgerichtig habe die Einspruchsabteilung auch iber

diese entschieden.

Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit brachte sie
vor, dass ausgehend von Druckschrift (1) als
nachstliegendem Stand der Technik eine Verbesserung der
Selektivitat, sowie der Ausbeute belegt worden sei. Da
der Fachmann aus keiner der zitierten Druckschriften

eine Anregung gehabt hatte, dass bei dem
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Hydrierungsverfahren gemal Streitpatent alle
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen hydriert wilirden,
die Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung jedoch erhalten
bleibe, beruhe der Gegenstand der Anspriche auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, den vorliegenden
Hauptantrag und einzigen Antrag (Patent wie erteilt)
nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, hilfsweise
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdefihrerin im weiteren
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europadischen Patents Nr. 1523467.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Am Ende der mindlichen Verhandlung am 3. Dezember 2015

vor der Kammer wurde die Entscheidung wverkiindet.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Verfahrensantrage

Die Beschwerdefiilhrerin hatte beantragt, die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurick zu
verweisen, da diese die angefochtene Entscheidung auf
der Grundlage der erteilten Anspriiche getroffen habe.
Die Patentinhaberin habe jedoch bereits wadhrend des
Einspruchsverfahrens durch Vorlage eines eingeschrankten

Hauptantrages auf die erteilte Fassung verzichtet.
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Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdegegnerin
wahrend des Einspruchsverfahrens mit Schriftsatz wvom
27. Mai 2009 einen gegeniiber der erteilten Fassung
eingeschrankten Antrag gestellt, diesen jedoch wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
zum Hilfsantrag gemacht und als Hauptantrag das Patent
in seiner erteilten Fassung verfolgt. Ein
Verfahrensmissbrauch durch die Patentinhaberin ist nicht
erkennbar und wurde im Einspruchsverfahren auch nicht
geriigt. Nach standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern bedeuten zwischenzeitliche
Einschrankungen des Patentbegehrens keinen
ausdricklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern
sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das
Patent gegeniiber Einwdnden abgrenzen sollen (siehe z.B.
die Entscheidungen T 123/85, ABl. EPA 1989, 336,
insbesondere Punkte 3.1.1 und 3.1.2 der Grinde;

T 296/87, ABl. EPA 1990, 195, Punkt 2 der Grinde).

Die Kammer sieht keine Veranlassung von dieser
Rechtsprechung abzuweichen. Die Beschwerdegegnerin
konnte wahrend des gesamten Einspruchsverfahrens das
Patent in seiner erteilten Fassung verteidigen. Die
Einspruchsabteilung hat folglich Uber einen rechtmaBig
im Verfahren befindlichen Antrag entschieden. Somit ist

dieser Antrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Deshalb kann dieser Einwand der Beschwerdefiithrerin die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung nicht
rechtfertigen. Auch ihr hilfsweise gestellter Antrag auf
Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens auf
der Grundlage der damaligen eingeschrankten Anspriliche

ist daher abzulehnen.
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Einspruchsgriinde nach Artikel 100 b) EPU und 100 c) EPU

Die Beschwerdefiihrerin hatte den Gegenstand des
Streitpatentes u.a. damit angegriffen, dass die
erteilten Anspriiche Anderungen enthielten, die iiber die
urspringliche Offenbarung hinausgingen (Artikel 100 c)
EPU) und dass der beanspruchte Gegenstand nicht so
deutlich offenbart sei, dass er von einem Fachmann im
gesamten Umfang des Anspruchs ausgefihrt werden kdnne
(Artikel 100 b) EPU).

Angesichts der negativen Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit (siehe Paragraph 5. infra) kann eine
Entscheidung der Kammer zu Artikel 100 b) und c) EPU
jedoch dahinstehen.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die Beschwerdefilhrerin zog die Druckschrift (1) gegen
die Neuheit des Gegenstandes des Anspruch 1 heran. Sie
brachte vor, dass Anspruch 1 sehr breit ausgelegt werden
misse. Insbesondere das Merkmal, wonach man das fliissige
Reaktionsgemisch "durch eine Vorrichtung fihrt, welche
den Transport der Katalysatorteilchen hemmt" sei auch in
Druckschrift (1), welches die Reaktion in einem Autoklav

durchfihrt, realisiert.

Zugunsten der Beschwerdegegnerin wird die Kammer Jjedoch
im Folgenden von der engeren Interpretation des
Anspruchs 1 ausgehen, wobei das Merkmal, dass man das
flissige Reaktionsgemisch "durch eine Vorrichtung fihrt,
welche den Transport der Katalysatorteilchen hemmt"
dahingehend ausgelegt wird, dass das flissige
Reaktionsgemisch an einer Offnung des Reaktors

eingefihrt und an anderer Stelle wieder entnommen wird,
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was dem "Hindurchfiihren" im Sinne des Beschwerdegegners

entspricht.

Druckschrift (1) offenbart, wie das Streitpatent, ein
Verfahren zur Herstellung von THGAC durch Hydrierung von
Pseudojonon. Dabei wird eine fliissige Phase, welche
Pseudojonon enthadlt, in Gegenwart eines Palladium-
Katalysators und Wasserstoffgas zu THGAC hydriert. Die
Reaktion erfolgt hierbei jedoch in einem Autoklaven,
d.h. die Reaktionsmischung wird in den Autoklaven
eingebracht und verbleibt wahrend der gesamten
Reaktionszeit in diesem. Am Ende der Reaktion wird die
fliissige Phase zusammen mit dem Katalysator wieder aus

dem Autoklaven entnommen.

Damit ist, der Interpretation der Beschwerdegegnerin
folgend, zumindest nicht der Verfahrensschritt
offenbart, wonach man das fliissige Reaktionsgemisch
durch eine Vorrichtung fiihrt, welche den Transport der
Katalysatorteilchen hemmt. Somit gilt das beanspruchte

Verfahren als neu.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)

Das Verfahren gemaB Anspruch 1 des Streitpatentes
betrifft ein Verfahren zur Herstellung von THGAC aus
Pseudojonon. Ein derartiges Verfahren betreffend die
gleichen Ausgangsverbindungen, sowie das gleiche
Endprodukt, ist bereits aus Druckschrift (1) bekannt
(siehe Paragraph 4.3 supra). Da beide Parteien und auch
die Einspruchsabteilung die Druckschrift (1) als
geeigneten nachstliegenden Stand der Technik ansahen,
sieht die Kammer keine Veranlassung, hiervon

abzuweichen.
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Ausgehend von Druckschrift (1) formulierte die
Beschwerdegegnerin als Aufgabe die Bereitstellung eines
verbesserten Verfahrens zur Herstellung von THGAC, wobei
hohere Ausbeuten und eine hdhere Selektivitdt erreicht

werden.

Als Losung dieser Aufgabe schlédgt das Streitpatent das
Verfahren gemal Anspruch 1 vor, welches dadurch
gekennzeichnet ist, dass man das flissige
Reaktionsgemisch durch eine Vorrichtung fihrt, welche

den Transport der Katalysatorteilchen hemmt.

Zum Beleg dafir, dass diese Aufgabe tatsdachlich durch
das Verfahren gemdR Streitpatent geldst wird, bietet die
Beschwerdegegnerin den Vergleich der Beispiele des

Streitpatentes mit jenen der Druckschrift (1) an.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte, dass aus dem
Vergleich von Beispiel 1 der Druckschrift (1) und den
Beispielen des Streitpatentes die Ausbeute und die
Selektivitat ermittelt werden kdénne. So liefere das
streitpatentgemalBe Verfahren THGAC in einer Ausbeute von
mindestens 99% bei einer Selektivitat von 96%,
wohingegen das Beispiel 1 der Druckschrift (1) unter
Berlicksichtigung von geringen Verlusten bei der
Aufreinigung hoéchstens eine Ausbeute von 85% THGAC
erziele. Dies sei auf die Durchfihrung der
Hydrierungsreaktion gemall Streitpatent zurickzufihren,
bei der die relative Geschwindigkeit der
Katalysatorteilchen im Vergleich zur Geschwindigkeit der

fliissigen Phase gehemmt werde.

Indessen ist festzustellen, dass die Beispiele des
Streitpatentes und Beispiel 1 der Druckschrift (1) neben
der unterschiedlichen Reaktionsfiihrung, bei welcher man

das flissige Reaktionsgemisch durch eine Vorrichtung
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fiithrt, welche den Transport der Katalysatorteilchen
hemmt, noch weitere Unterschiede aufweisen. So ist die
gemal Streitpatent eingesetzte Menge an Katalysator je
Kilogramm Pseudojonon signifikant hoher als im Beispiel
der Druckschrift (1). Dariber hinaus ist fraglich, ob
eine batch-Fahrweise, die in Druckschrift (1) gewahlt
wurde, mit der im Streitpatent gewahlten
kontinuierlichen Verfahrensweise direkt wverglichen

werden kann.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die von der
Beschwerdegegnerin zum Beleg einer Verbesserung
herangezogenen Beispiele keinen fairen Vergleich mit dem
nachstliegenden Stand der Technik darstellen. Da
folglich nicht glaubhaft belegt wurde, dass eine
Verbesserung des streitpatentgemaBen Verfahrens
gegenlber dem nachstliegenden Stand der Technik
auftritt, gilt die unter Punkt 5.2 supra genannt
technische Aufgabe als nicht geldst.

Daher ist die oben genannte technische Aufgabe
dahingehend umzuformulieren, dass sie objektiv lediglich
in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur

Herstellung von THGAC besteht.

Druckschrift (3) betrifft ebenfalls ein Verfahren zur
selektiven Hydrierung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Doppelbindungen vor Kohlenstoff-Sauerstoff-
Doppelbindungen. Als Ausgangsverbindungen kdénnen o, -
ungesattigte Carbonylverbindungen der allgemeinen Formel
I, worunter auch Pseudojonon fallt, eingesetzt werden.
Die Reaktion wird in einer Vorrichtung, z.B. einem
Blasenreaktor durchgefiihrt, welche Packungsmaterialien
enthdalt, die eine verstarkte Relativbewegung der

Katalysatorteilchen gegeniiber der Flissigphase bewirken,
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welche die Katalysatorteilchen abbremst (siehe Paragraph
[0007]) .

Deshalb hatte der Fachmann aus der Druckschrift (3) die
Anregung gehabt, das aus Druckschrift (1) bekannte
Verfahren in einer Vorrichtung gemal Druckschrift (3)
durchzufihren, welche den Transport der
Katalysatorteilchen hemmt und ware somit in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatentes

gelangt.

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass gemal den
Beispielen der Druckschrift (3) eine Umsetzung von
Citral zu Citronellal stattfinde. Daher werde nur die
Doppelbindung in o, -Stellung zur Carbonylgruppe
hydriert, wohingegen die weitere Kohlenstoff-
Kohlenstoff-Doppelbindung unverandert bleibe. Der
Fachmann habe daher nicht erwarten kdénnen, dass im Falle
von Pseudojonon als Ausgangsverbindung alle Kohlenstoff-
Kohlenstoff-Doppelbindungen hydriert wliirden. Auch sei
Uberraschend, dass bei nahezu quantitativer Hydrierung
aller Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen die
Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung nicht angegriffen

werde.

Indessen ist festzustellen, dass die Druckschrift (3)
bereits lehrt, dass die Selektivitat der
Hydrierungsreaktion durch die Reaktionszeit gesteuert
werden kann, wobei jeweils die Teilreaktion mit der
héheren Geschwindigkeitskonstanten verbessert wird
(siehe Paragraph [0008]. Aus Druckschrift (1) weiB der
Fachmann bereits, dass alle Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Doppelbindungen des Pseudojonon eher hydriert werden,
als die relativ stabile Kohlenstoff-Sauerstoff-
Doppelbindung. Das Argument der Beschwerdegegnerin kann

daher nicht iberzeugen.
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5.8 Aus den genannten Grinden kommt die Kammer daher zu dem
Schluss, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von

Artikel 56 EPU beruht.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Verfahrensantrage der Beschwerdefilhrerin auf

Nichtzulassung des Hauptantrags in das
Beschwerdeverfahren, hilfsweise auf Zurlickverweisung an

die Einspruchsabteilung, werden zuriickgewiesen.

2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Das Patent wird widerrufen.
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