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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent
EP 1 644 306 unter Artikel 101 (3) (a) EPU in verdnderter

Form aufrechtzuerhalten.

Im Einspruchsverfahren war das Streitpatent von der
Beschwerdegegnerin unter den Artikeln 100 (a) (b) (c) EPU
wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer
Tatigkeit, mangelnder Ausfiihrbarkeit und unzulédssiger

Erweiterung angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung kam in der angefochtenen
Entscheidung zu dem Schluss, dass einige abhangige
Anspriche des erteilten Patents gegen Artikel 123 (2)
verstieRlBen. Die Anspriche des im Einspruchsverfahren
vorliegenden Hilfsantrags 1 seien hingegen nicht
unzuldssig erweitert und gingen mit Artikel 83 EPU
konform, der unabhédngige Anspruch 1 sei aber nicht neu

gegenliber dem Dokument DI1:

D1: EP 1 254 883

Der unabhdngige Anspruch 1 dieses Hilfsantrags 1
entspricht dem Anspruch 1 des Streitpatents wie
erteilt.

Das Patent wurde auf Basis des im Einspruchsverfahrens

vorliegenden Hilfsantrags 2 aufrechterhalten.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:
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"Verfahren zur Herstellung von Alkenonen umfassend die
Anlagerung von Carbonsdurehalogeniden an Vinylether und
anschlieende Halogenwasserstoffabspaltung, wobel man

Alkenon der Formel (I) herstellt
Rl-c(0)-c(H)=C (H) -OR? (I)

wobei R! fiir mit mindestens 1 Fluoratom substituiertes
Methyl, Ethyl oder Propyl steht oder wobei Rl fiir

CF3C (0)CH, steht und R? fiir Aryl, substituiertes Aryl,
eine Cl1-C4 Alkylgruppe oder fir eine Cl-C4-Alkylgruppe
steht, die durch mindestens ein Halogenatom
substituiert ist, wobei man ein Sdurehalogenid der

Formel (II)
Rl-c(0)x (I1)

worin X fiur F, Cl, Br steht und R! die oben genannte
Bedeutung besitzt, mit einem Vinylether der Formel
(IIT)

CH,=C (H) -OR? (IIT)

worin R° die obengenannte Bedeutung besitzt miteinander
umsetzt, dadurch gekennzeichnet, dass man die Umsetzung

in Abwesenheit eines Sdurefdngers flir entstehenden

Halogenwasserstoff durchfihrt."

Im Beschwerdeverfahren brachte die Beschwerdefithrerin
vor, Anspruch 1 des erteilten Patents sei neu gegeniliber
der Offenbarung von D1, und zwar aus zumindest einem
der folgenden drei Grinde:

- Es handle sich um eine mehrfache Auswahl aus der

Lehre der DI1.
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- Die Offenbarung in D1, das Verfahren konne auch
ohne den Zusatz einer Base durchgefiihrt werden, sei
fehlerhaft oder nicht ausfihrbar.

- Anspruch 1 beziehe sich auf ein zweistufiges

Verfahren, das in D1 nicht offenbart sei.

VI. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt (Hauptantrag) oder, hilfsweise,
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form auf
Grundlage einer der Hilfsantrdge 1 und 2, eingereicht

mit der Beschwerdebegrindung.

VITI. Die Beschwerdegegnerin hat keine Antrage gestellt.

VIII. Am 2. Juli 2019 fand eine miindliche Verhandlung statt,
wobei die Beschwerdegegnerin nicht vertreten war. Am

Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Neuheit (Artikel 54(2) EPU)
2.1 Anspruch 1 des erteilten Patents sowie Anspruch 1 des

hier vorliegenden ersten und zweiten Hilfsantrags sind
identisch und entsprechen Anspruch 1 des ersten
Hilfsantrags des Einspruchsverfahrens, dem die
Einspruchsabteilung die Neuheit gegeniiber D1

abgesprochen hat.
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D1 offenbart in Absatz [0014] eine dem vorliegenden
Anspruch entsprechende Reaktion (I) + (II) -> (III).
Dabei ist die vorliegend als R? bezeichnete Gruppe als
Alkylgruppe definiert, und die vorliegend als X
bezeichnete Gruppe als Halogen. Uber dem Reaktionspfeil
steht "base".

In Absatz [0019] wird beschrieben, dass die Reaktion
Uiblicherweise ("usually") in Gegenwart einer Base
durchgefihrt wird. Aus Absatz [0026] geht hervor, das
das Verfahren auch in Abwesenheit einer Base
durchgefihrt werden kann ("use or non-use of the

base™") .

Die im Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1
definierte Reaktion entspricht derjenigen in Absatz
[0014] der D1. Die in D1 in Absatzen [0011] und [0012]
genannten bevorzugten Definitionen der Alkyl- und
Halogengruppen fallen dabei unter die vorliegende
Gruppen R? und X, die in der Komponente (I) vorhandene
CF3-Gruppe unter die vorliegende Gruppe R'. Der
kennzeichnende Teil des Anspruchs, die Abwesenheit
einer Base, ist in D1 ebenfalls offenbart, namlich als
eine von zwei Alternativen. Wie wvon der
Einspruchsabteilung in zutreffender Weise festgestellt
wurde (Punkt 5 der Entscheidungsgrinde), ist der

Anspruch daher nicht neu gegeniiber D1.

Die Beschwerdefiihrerin hat drei Argumentationslinien
vorgebracht, die ihrer Meinung nach geeignet sind, die
Neuheit des vorliegenden Anspruchs gegeniiber D1 zu

belegen.

Auswahl aus DIl
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Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, bei dem
beanspruchten Verfahren handle es sich um eine neue
Auswahl aus der Lehre der Dl. Insbesondere sei aus den
Definitionen in Absatz [0014] fir Alkyl Cl1-C4-Alkyl
ausgewahlt worden, und fir Halogen Chlor, Brom oder
Fluor. Des weitere muss noch die Abwesenheit einer Base
aus den zwei in D1 erwahnten Alternativen ausgewahlt

werden.

Eine neuheitsbegriindende Auswahl ist fir die Kammer
jedoch nicht zu erkennen. Zum Einen werden keine
spezifischen Merkmale ausgewahlt und in einer nicht
vorbeschriebenen Weise miteinander kombiniert, sondern
die Auswahl bleibt selbst noch generisch (F/Cl/Br aus
"halogen", Cl1-C4-Alkyl aus "alkyl"). Zum Anderen ist
die auf die Gruppen X (halogen) und R? (alkyl) bezogene
Auswahl schon in D1 vorbeschrieben, nadmlich in Absatzen
[0011] und [0012], wo als besonders bevorzugte
Bedeutungen Chlor bzw. Ethyl genannt sind. Dem Argument
der Beschwerdefiihrerin, die dort beschriebenen
bevorzugten Definitionen galten nicht fir die in Absatz
[0014] beschriebene Reaktion, vermag die Kammer nicht
zu folgen, denn diese Passage bezieht sich direkt auf
Verbindungen (I), (II) und (III), d. h. auf die
Reaktanden und Produkte, die auch in Absatz [0014]
beschrieben sind. Die bloRe Auswahl einer von zwei als
alternative Moglichkeiten offenbarten Verfahrensweisen,
d. h. die Verwendung oder Nicht-Verwendung einer Base,
fligt dem Stand der Technik keine neue Lehre hinzu und

kann daher keine Neuheit begriinden.
Fehler in der Offenbarung der D1
Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, die Bemerkungen in

Absatzen [0019] ("usually") und [0026] ("use or non-use

of the base") widersprachen der Lehre der D1 und waren
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daher vom Fachmann als fehlerhaft erkannt und ignoriert
worden. In der breitesten Offenbarung von D1 in
Absatzen [0005] bis [0007] werde immer mit Base
gearbeitet; die folgende detaillierte Beschreibung der
einzelnen Ausfiihrungsformen, zu denen auch die in
Absatzen [0019] und [0026] offenbarten
Reaktionsbedingungen gehdren, sei daher immer im Rahmen
dieser Offenbarung zu interpretieren. Auch die
Beispiele arbeiteten alle in Anwesenheit einer Base.
Uberdies wiirde die in den Beispielen der D1
beschriebene Reaktion bei Weglassen der Base nicht mehr
funktionieren. Dazu sei namlich eine zweistufige
Verfahrensfithrung mit hoéherer Temperatur in der zweiten
Stufe notwendig, wie in den Beispielen des
Streitpatents durchgefithrt. Ein Verfahren zur
Herstellung der Verbindungen (I) in Abwesenheit einer

Base sei daher in D1 fir den Fachmann nicht offenbart.

Die Kammer folgt diesen Argumenten nicht. Es ist zwar
richtig, dass die allgemeine Beschreibung der Reaktion
in D1 in Absatzen [0005] und [0007] die Verwendung
einer Base vorsieht. Allerdings sehen die detaillierten
Beschreibungen der Reaktionsbedingungen in Absatzen
[0019] und [0026] eben auch vor, dass die Base
weggelassen werden kann. Ein Fachmann hatte keinen
offensichtlichen Grund, diese Informationen als
fehlerhaft anzusehen. Das Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin, die in D1 beschriebene Reaktionen
wirden ohne Anwesenheit einer Base nicht funktionieren,
ist spekulativ; es liegen hierzu weder Daten noch
andere technische Beweise vor. Es kann daher nicht
davon gesprochen werden, eine derartige Reaktion sei in
D1 nicht ausreichend offenbart. Im lUbrigen fallen diese
Reaktionen ja unter den vorliegenden Anspruch 1, so
dass in einem solchen Falle der vorliegende Anspruch

ebenfalls mangelhaft offenbart ware.
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2.3.3 Zweistufiges Verfahren

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, Anspruch 1 definiere
ein zweistufiges Verfahren, namlich (i) die Anlagerung
von Carbonsaurehalogeniden an Vinylether und (ii) die
anschlieRBende Halogenwasserstoffabspaltung. Ein solches
Verfahren sei in D1 nicht offenbart; dort wirde im

Gegenteil eine Eintopfreaktion beschrieben.

Dieses Argument ist nicht stichhaltig. Anspruch 1
definiert keine zweistufige Verfahrensfithrung, wie etwa
der abhangige Anspruch 7. Anspruch 1 definiert nur, wie
die Reaktion mechanistisch ablauft, d. h. dass zuerst
eine Anlagerung von (II) and (III) stattfindet und
danach Halogenwasserstoff abgespalten wird. Dies ist
auch in D1 der Fall. Halogenwasserstoff ist in Absatz
[0014] als Abgangsprodukt erwahnt und daher eliminiert
worden; eine vorherige Anlagerung hat demnach auch
stattgefunden. Anspruch 1 umfasst sowohl
Eintopfreaktionen als auch mehrstufige

Verfahrensweisen.

2.4 Das in Anspruch 1 aller vorliegenden Antrédge definierte

Verfahren ist daher nicht neu gegeniiber DI1.

3. Die Patentinhaberin ist alleinige Beschwerdefiihrerin.
Wegen des Verschlechterungsverbots (G 9/92) ist daher
das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung gemal der
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren nicht

Gegenstand dieses Verfahrens.

Entscheidungsformel
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Aus diesen Grinden wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurickgewiesen.
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