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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 5. August 2013, mit welcher das
Streitpatent in gednderter Fassung auf der Grundlage

des damaligen Hauptantrages aufrecht erhalten wurde.

Im Einspruchsverfahren war das Streitpatent in seinem
gesamten Umfang u.a. wegen mangelnder Ausfihrbarkeit
(Artikel 100 b) EPU) angegriffen worden.

Der Wortlaut von Anspruch 1 des damaligen Hauptantrages

lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Verringerung des Gehaltes an
Cyanwasserstoff in Pentennitrilen und Cyanwasserstoff
enthaltenden Mischungen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verringerung des Gehaltes an Cyanwasserstoff durch
eine Abtrennung von Cyanwasserstoff mittels einer
azeotropen Destillation mit 1,3-Butadien erfolgt,

gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

(1) Hydrocyanierung von 1,3-Butadien durch dessen
Umsetzung mit Cyanwasserstoff in Gegenwart
mindestens eines Hydrocyanierungskatalysators
unter Erhalt eines Hydrocyanierungsstromes, der
3-Pentennitril, 2-Methylbutennitril,
Cyvanwasserstoff, 1,3-Butadien und den mindestens

einen Hydrocyanierungskatalysator enthdlt,

(2) Abtrennung eines Gemisches aus Cyanwasserstoff
und 1,3-Butadien, das ein Azeotrop bildet, aus
dem Hydrocyanierungsstrom durch Destillation,

wobel das auf die Masse bezogene Verhdltnis von
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1,3-Butadien zu Cyanwasserstoff im
Verfahrensschritt (2) 5 bis 2000 betrdgt."

In ihrer Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung
u.a. festgestellt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gemal des damaligen Hauptantrages ausfithrbar im Sinne
des Artikels 83 EPU sei, da im Beispiel des
Streitpatentes erkennbar sei, dass im Abzugsstrom der
héhersiedende Cyanwasserstoff zu finden sei, wahrend
sich gleichzeitig im Sumpf noch eine geringe Menge an
1,3-Butadien finde. Somit habe die Patentinhaberin
belegt, dass bei einem Masseverhaltnis von 1,3-Butadien
zu Cyanwasserstoff von 5 bis 2000 ein Azeotrop
abdestilliert werde. Die Verringerung des Gehaltes an
Cyanwasserstoff habe die Patentinhaberin mit ihrem
nachgereichten Beispiel, datiert vom 7. Februar 2013,

belegt.

In der Beschwerdebegriindung trug die Beschwerdefiihrerin
erstmals vor, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 nicht
klar sei, da nicht erkennbar sei, ob sich das
Verhdltnis von Butadien zu Cyanwasserstoff auf den
Reaktionsaustrag aus Stufe (1) beziehe, oder auf den
Butadien und Cyanwasserstoff enthaltenden Strom,
welcher in Stufe (2) abgetrennt werde. Sie rligte auch,
dass das Beispiel des Streitpatents nicht unter
Anspruch 1 falle, das hierin keine Verringerung des
Gehaltes an Cyanwasserstoff erreicht werde, sondern im
Gegenteil, dass nach dem Verfahrensschritt (2) sogar
eine hohere Konzentration an Cyanwasserstoff beobachtet
werde. Dies zeige die Massebilanz dieses Beispiels, die
sich auf die Angaben der Tabellen 1 und 2 des
Streitpatentes beziehe und die als Druckschrift (8)
bereits mit Schriftsatz vom 8. August 2012 wahrend des
Einspruchsverfahrens eingereicht worden war. Das von

der Beschwerdegegnerin nachgereichte Beispiel sei nicht
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Bestandteil der urspringlichen Anmeldung und konne

nicht zur Ausfiihrbarkeit beitragen.

Zusammen mit der Erwiderung auf die
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdegegnerin

(Patentinhaberin) die Hilfsantrdge 1 bis 5 ein.

a) Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1
basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemalR
Hauptantrag. Zusatzlich wurden die Merkmale der
erteilten Anspriche 4, 5 und 6 aufgenommen, welche
definieren, wo weiteres 1,3 Butadien zugesetzt

wird.

b) Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2
basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemalf
Hilfsantrag 1, wobei zusatzlich das Verhdltnis wvon
1,3-Butadien zu Cyanwasserstoff im

Verfahrensschritt (2) auf 5 bis 40 begrenzt wurde.

c) Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 3
basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 2, wobei zusatzlich die Apparaturen
definiert wurden, in denen der Verfahrensschritt

(2) durchgefihrt wird.

d) Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 4
basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 3, wobei zusatzlich der Druck im
Verfahrensschritt (2) auf 0.02 bis 5 bar begrenzt

wurde.

e) Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 5
basiert auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemal

Hilfsantrag 4, wobei zusatzlich als
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Hydrocyanierungskatalysator in Verfahrensschritt

(1) ein Nickel (0)-Katalysator definiert wurde.

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass der Einwand
der mangelnden Klarheit erstmals wahrend des
Beschwerdeverfahrens vorgetragen worden sei und der
Einwand daher als verspatet nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen werden solle. Daruber
hinaus sei der Gegenstand der Anspriiche gemal
Hauptantrag klar. Zur Ausfihrbarkeit trug sie vor, dass
das Beispiel des Streitpatentes dazu dienen solle, die
Existenz eines azeotropen Gemisches aus Cyanwasserstoff
und Butadien zu belegen. Die Verringerung des
Cyanwasserstoff-Gehaltes konne der Fachmann durch
einfache Optimierung der Destillationsparameter
erreichen. Dies zeige auch das im Einspruchsverfahren
nachgereichte Versuchsbeispiel, datiert vom

7. Februar 2013. Daher sei belegt, dass der Fachmann

das beanspruchte Verfahren ausfuhren konne.

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung wie
durch die Einspruchsabteilung aufrechterhalten.
Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsantrage 1
bis 5, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom

13. Marz 2014.
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Am 23. Juli 2019 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Am Ende der Verhandlung wurde die

Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin hatte geriigt, dass durch die
Anderung im unabhidngigen Anspruch 1 eine Unklarheit in
Anspruch 1 entstehe. Insbesondere sei nicht klar, auf
welchen Strom sich das Masseverhdltnis wvon 1, 3-Butadien
zu Cyanwasserstoff von 5 bis 2000 beziehe. Die
Beschwerdegegnerin riigte diesen Einwand als verspatet
und beantragte, dass dieser Einwand nicht in das

Verfahren vor der Kammer zugelassen werde.

Indessen ist festzustellen, dass die von der
Beschwerdefiihrerin gerligte Passage im Anspruch 1 der
Beschreibung entstammt. Die Kammer hat daher
grundsatzlich die Befugnis, den gednderten Wortlaut des
Anspruchs im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit
zu untersuchen. Ungeachtet dessen, ob im vorliegenden
Fall dieser Einwand in das Verfahren vor der Kammer
zuzulassen 1ist, oder nicht, ist die Kammer aber auch
der Auffassung, dass der Wortlaut des gednderten
Anspruchs nur eine Deutung zuldsst, namlich dass sich
das Massenverhdltnis von 1,3-Butadien zu
Cyanwasserstoff von 5 bis 2000 auf den

Destillationsschritt (2) bezieht und nicht auf den als
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Kondensat abgezogenen Strom oder die Zusammensetzung

des Azeotrops.

Daher ist die Kammer der Auffassung, dass der Wortlaut
des Anspruchs 1 klar ist und die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU erfiillt sind.

Ausfiithrbarkeit (Artikel 100 b) i. V. m. Artikel 83 EPU)

Das in Anspruch 1 gemédR Hauptantrag definierte
Verfahren - jedenfalls nach Wortlaut des Anspruchs -
dient zur Verringerung des Gehaltes an Cyanwasserstoff
in Pentennitrilen und Cyanwasserstoff enthaltenden

Mischungen.

Dieser im Anspruch definierter Effekt soll durch eine
Abtrennung von Cyanwasserstoff mittels einer azeotropen
Destillation mit 1,3-Butadien erreicht werden, wobei
das auf die Masse bezogene Verhaltnis von 1,3-Butadien
zu Cyanwasserstoff im Verfahrensschritt (2) 5 bis 2000

betragt.

Im einzigen Beispiel des Streitpatentes wird ein
Hydrocyanierungsstrom verwendet, der durch Reaktion von
1,3-Butadien und Cyanwasserstoff unter Verwendung eines
Nickel (0) -Katalysators hergestellt wurde (siehe
Paragraph [0101]). Dieser aus dem ersten
Verfahrensschritt erhaltene Hydrocyanierungsstrom wird
in eine Destillationskolonne Uberfihrt, die mit
MontzPak Typ B1-350 ausgestattet ist, also eine
Packungskolonne ist. Die Destillation wird bei einer
Sumpftemperatur von 90°C und einer Kopftemperatur von
15°C betrieben. Der Druck am Kopf der Kolonne betriagt
2,02 bar, wobei sich iber die Lange der Kolonne ein
Druckverlust einstellt. Dem Kondensatstrom, der als

Ablaufstrom am Kopf der Kolonne entsteht, wird vor der
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Rickfihrung in den Ricklauf frisches 1,3-Butadien
zugefihrt, so dass wahrend der Destillation ein
Verhdltnis von 1,3-Butadien zu Cyanwasserstoff von 29
vorliegt. In den Tabellen 1 und 2 sind jeweils die
prozentualen Zusammensetzungen und die anfallenden

Massen der einzelnen Strome angegeben.

Die Beschwerdefiihrerin hatte die in Tabelle 1 und 2
angegebenen Werte in einer Zusammenstellung als
Druckschrift (8) eingereicht. Diese Zusammenstellung
gibt die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen
Strome des einzigen Beispiels des Streitpatentes unter
Berlicksichtigung der jeweils anfallenden Massestrome
an. Es zeigt sich, dass der Gehalt an Cyanwasserstoff
in den Hydrocyanierungsstrdmen la und lb, die dem Sumpf
der Kolonne zugefiihrt werden, 0,37% betragt. Der
entsprechend des beanspruchten Verfahrens erhaltene
Produktstrom 2s, der im Sumpf der Destillationskolonne
erhalten wird, enthalt jedoch 0,41% an Cyanwasserstoff.
Folglich hat das Verfahren, bei dem durch
Abdestillieren eines Azeotrops von 1,3-Butadien und
Cyanwasserstoff eine Verringerung des Gehaltes an
Cyanwasserstoff erreicht werden sollte, tatsachlich
eine Anreicherung des unerwinschten Cyanwasserstoffes

im Produktstrom bewirkt.

Der Fachmann, der diesen Fehlschlag in eine
erfolgreiche Verringerung des Cyanwasserstoffgehaltes
verwandeln will, findet jedoch in der urspriinglichen
Beschreibung keine Hinweise, wie er in zielgerichteter
Weise die Parameter der Destillation abdndern muss, um
tatsachlich eine Verringerung des
Cyanwasserstoffgehaltes zu erreichen. Er wird daher
alle Parameter der Destillation beliebig innerhalb der
Grenzen des Anspruchs variieren, um eine Verringerung

des Cyanwasserstoffgehaltes zu erzielen. Dies
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entspricht der Aufforderung zur Durchfihrung eines
Forschungsprogrammes und stellt einen unzumutbaren

Aufwand an Versuchen dar.

3.5 Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass es im
Fachwissen des Fachmanns liege, die Parameter der
Destillation zu optimieren, um den
Cyanwasserstoffgehalt im Produktstrom 2s zu verringern.
Dies sei einfach zu erreichen, wie das nachgereichte
Beispiel vom 7. Februar 2013 zeige. Dieses Beispiel
erziele im Sumpfaustrag eine Verringerung des

Cyanwasserstoffgehaltes bis zu 1 ppm.

Indessen ist festzustellen, dass das nachgereichte
Beispiel nicht Teil der urspringlichen Offenbarung ist,
die neben dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns als
einzige Informationsgquelle dient. Dariber hinaus liegen
die in dem nachgereichten Beispiel gewdhlten Parameter
nahe an jenen des Beispiels im Streitpatent, so dass
der Fachmann daraus auch keine essentiellen
Informationen ziehen konnte. Daher kann dieses Argument

der Beschwerdegegnerin nicht itberzeugen.

3.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
urspringliche Anmeldung das beanspruchte Verfahren
nicht so ausreichend offenbart, dass der Fachmann es
unter Zuhilfenahme seines Fachwissens ohne unzumutbaren
Aufwand iUber den gesamten beanspruchten Bereich

ausfihren kann.

Hilfsantrdge 1 bis 5

4. Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 bis 5 enthielt jeweils
weiltere bevorzugte Ausfihrungsformen. Dabei enthielt
der Anspruch 1 jedes Hilfsantrages alle technischen

Merkmale des jeweils hoherrangigen Hilfsantrages und
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jeweils ein weiteres beschrédnkendes Merkmal (siehe
Paragraph VI. supra). Der am starksten eingeschrankte

Anspruch 1 ist daher jener des Hilfsantrages 5.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 5 ist
gegeniiber dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag eingeschrankt, indem er definiert, an
welcher Stelle im Verfahren weiteres 1,3 Butadien
zugesetzt wird (siehe auch Hilfsantrag 1), indem er das
Verhdltnis von 1,3-Butadien zu Cyanwasserstoff im
Verfahrensschritt (2) auf 5 bis 40 begrenzt (siehe auch
Hilfsantrag 2), indem er die Apparaturen definiert, in
denen der Verfahrensschritt (2) durchgefihrt wird
(siehe auch Hilfsantrag 3), indem er den Druck im
Verfahrensschritt (2) auf 0.02 bis 5 bar begrenzt
(siehe auch Hilfsantrag 4) und indem er als
Hydrocyanierungskatalysator in Verfahrensschritt (1)

einen Nickel (0)-Katalysator verwendet.

Wie von den Parteien festgestellt, finden sich alle
zusadtzlichen technischen Merkmale, die in Anspruch 1
der Hilfsantrage 1 bis 5 eingefiihrt wurden, bereits im
einzigen Beispiel des Streitpatentes verwirklicht
(siehe Paragraph 3.3, supra). Da jedoch durch das in
diesem Beispiel beschriebene Verfahren keine
Verringerung des Gehaltes an Cyanwasserstoff erreicht
wird, kénnen die zusatzlich in Anspruch 1 der
Hilfsantrdage definierten technischen Merkmale ebenfalls
nicht zur Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Verfahrens
beitragen, obwohl es sich bei diesen Merkmalen um

jeweills besonders bevorzugte Ausfiihrungsformen handelt.

Daher gilt fiir den Gegenstand des Anspruchs 1 der
Hilfsantrdge 1 bis 5 die selbe Argumentation, wie filr

den Anspruch 1 des Hauptantrages, mit der Folge, dass
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auch deren Gegenstand nicht ausfiihrbar im Sinne des

Artikels 83 EPU ist.

Aus den oben genannten Argumenten und

Schlussfolgerungen kommt die Kammer daher zu dem

Ergebnis, dass das Streitpatent
Anspruchs 1 aller Antradge nicht
vollstandig offenbart, dass ein
Zuhilfenahme seines Fachwissens

beanspruchten Bereich ausfiihren

das Verfahren gemal
so deutlich und
Fachmann es unter
uber den gesamten

kann. Der

Einspruchsgrund der mangelnden Ausfiihrbarkeit gemal

Artikel 100 b) EPU greift durch

flir alle Antrage, somit

das Patent widerrufen werden muss.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen
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