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

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABI.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -1 An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 5. Juni 2018
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0321/16 - 3.3.05
Anmeldenummer: 00962299.4
Veroffentlichungsnummer: 1230156
IPC: Cc01B37/00, C01B39/00, B01J29/04
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KRISTALLINEN, ZEOLITHISCHEN
FESTSTOFF'S

Patentinhaber:
BASFEF SE

Einsprechende:
Evonik Degussa GmbH

Stichwort:
Sprithtrocknung/BASF

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 56

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
EPA Form 3030 ) . .
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedandert werden.



Schlagwort:

Erfinderische Tatigkeit - (nein) - nachtridglich geltend
gemachte technische Wirkung - nicht in den urspringlichen
Unterlagen enthaltene Vergleichsversuche - bericksichtigt
(nein)

Zitierte Entscheidungen:
T 0344/89, T 0386/89, T 0440/91

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geadndert werden.



Qffice eureplen
des brevets

m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Patentamt
0, Faten bifice Boards of Appeal 85540 Haar

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0321/16 - 3.3.05

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05

Beschwerdefiihrerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Bendl

vom 5. Juni 2018

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Herzog, Fiesser & Partner Patentanwdlte PartG
mbB

Isartorplatz 1

80331 Miunchen (DE)

Evonik Degussa GmbH

Intellectual Property Management, PATENTE &
MARKEN

Rodenbacher Chaussee 4

63457 Hanau (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 30. November
2015 zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 1230156 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.

Mitglieder: A. Haderlein

0. Loizou



-1 - T 0321/16

Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent
Nr. 1 230 156 zu widerrufen. Das Patent betrifft ein
Verfahren zur Herstellung eines kristallinen,

zeolithischen Feststoffs.

IT. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung u.a.
zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des
der Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrags und
jener des 1. Hilfsantrags nicht den Erfordernissen des
Artikels 56 EPU geniige, und zwar ausgehend von

Beispiel 3 wvon

Dl1: EP 0 893 158 Al

als nachstliegendem Stand der Technik in Kombination

mit der Lehre aus

D5: Herbener, R., Staubarme Pulver durch Sprihtrocknen
- Erfahrungen mit neueren Techniken, Chem.-Ing.
-Tech. 59 (1987), Nr. 2, Seiten 112 bis 117.

Sie vertrat dabei insbesondere die Ansicht, dass die im
Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgelegten
Vergleichsversuche bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unberiicksichtigt bleiben

mussten.

ITT. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war u.a. noch

folgendes Dokument zitiert worden:

D3: US 4 410 501 Al.
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Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiilhrerin den der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hauptantrag und den entsprechenden
1. Hilfsantrag abermals ein. AuBerdem reichte sie einen

2. Hilfsantrag und Vergleichsversuche ein.

Mit einem weiteren Schriftsatz reichte die

Beschwerdefiithrerin u.a. folgendes Dokument ein:

D13: Masters, K., Spray Drying Handbook, 3. Auflage,
1979, George Godwin Limited, Seiten 1
bis 17 und 19 bis 53.

Anspruch 1 des Hauptantrags und des 1. und
2. Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut (Anderungen

gegenliber dem Hauptantrag ggf. unterstrichen) :

Hauptantrag

"l. Verfahren zur Herstellung eines kristallinen
Feststoffes, umfassend mindestens ein zeolithisches
Material, beil dem der Feststoff aus mindestens einer
Vorlauferverbindung kristallisiert wird und der
Reaktionsaustrag der Kristallisation direkt einer
Sprihtrocknung zugefihrt wird, wobei die Spriihtrocknung
in einer Atmosphédre, umfassend Sauerstoff und
mindestens ein Inertgas, durchgefihrt wird, wobei der
Sauerstoffgehalt der Atmosphdre weniger als 10 Vol.-%
betragt."

1. Hilfsantrag

"l. Verfahren zur Herstellung eines kristallinen
Feststoffes, umfassend mindestens ein zeolithisches
Material, beil dem der Feststoff aus mindestens einer

Vorlauferverbindung kristallisiert wird und der
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Reaktionsaustrag der Kristallisation direkt einer
Sprihtrocknung zugefihrt wird, wobei die Spriihtrocknung
in einer Atmosphéare, umfassend Sauerstoff und
mindestens ein Inertgas, durchgefihrt wird, wobei der
Sauerstoffgehalt der Atmosphdre weniger als 5 Vol.-%
betragt."

2. Hilfsantrag

"1l. Verfahren zur Herstellung eines kristallinen
Feststoffes, umfassend mindestens ein zeolithisches
Material, bei dem der Feststoff aus mindestens einer
Vorlauferverbindung kristallisiert wird und der
Reaktionsaustrag der Kristallisation direkt einer
Sprihtrocknung zugefithrt wird, wobei die Sprihtrocknung
in einer Atmosphéare, umfassend Sauerstoff und
mindestens ein Inertgas, durchgefihrt wird, wobei der
Sauerstoffgehalt der Atmosphdre weniger als 5 Vol.-%

betragt, dadurch gekennzeichnet, dass die

Kristallisation in Anwesenheit mindestens einer

Templatverbindung durchgefithrt wird."

Die Beschwerdefiihrerin trug im Wesentlichen wie folgt

vVOr:

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheide sich von Beispiel 3 der D1 durch die
Zusammensetzung der Atmosphdre. Die zu ldsende Aufgabe
liege in der Bereitstellung eines Verfahrens, welches
zu einem Produkt mit geringerem Gehalt an
Verunreinigungen fihre und eine andere Porositat
aufweise. Dies sei flr den Fachmann aus den
urspringlichen Unterlagen zu entnehmen. Diese Wirkungen
seien auch durch die eingereichten Vergleichsversuche
glaubhaft gemacht worden. Jedenfalls fihre das

anspruchsgemalRe Verfahren zu einem verbesserten
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Explosionsschutz. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei
bzgl. des Sauerstoffgehalts weiter gegenitber D1

eingeschrankt. Das zusatzliche Merkmal in Anspruch 1
des 2. Hilfsantrags sei eine Prazisierung und stelle

keine weitere Einschrankung gegeniiber D1 dar.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) trug im

Wesentlichen wie folgt vor:

Der Gegenstand von Anspruch 1 aller Antrage erfille
nicht das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von Beispiel 3 von D1 in Kombination mit dem
allgemeinen Fachwissen, welches insbesondere in D5 und
D13 dargestellt sei. Der behauptete geringere Gehalt an
Verunreinigungen und die behauptete Veranderung der
Porositadt des hergestellten Produkts seien nicht den
urspringlichen Unterlagen entnehmbar und missten
deshalb bei der Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit unbericksichtigt bleiben.

Antrage

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags aufrecht zu erhalten.
Hilfsweise beantragte sie, das Patent in gednderter
Fassung auf der Grundlage des ersten oder des zweiten
Hilfsantrags, alle Antrage eingereicht mit der

Beschwerdebegrindung, aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zurickzuweisen.
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Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag

1.1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung

eines kristallinen, zeolithischen Feststoffs.

1.2 Es steht auBer Streit, dass Beispiel 3 von D1 als

nachstliegender Stand der Technik in Frage kommt.

Beispiel 3 von D1 (Seite 6, Zeilen 36ff) offenbart ein
Verfahren zur Herstellung eines kristallinen
Feststoffes, umfassend ein zeolithisches Material,
namlich Titansilikalit-1, bei dem der Feststoff aus
mindestens einer Vorlauferverbindung kristallisiert
wird (vgl. D3, Beispiel 1, auf das in D1, Seite 6,
Zeile 38, explizit Bezug genommen wird). Der
Reaktionsaustrag der Kristallisation wird unstreitig
direkt einer Sprihtrocknung zugefithrt. Es steht auBer
Streit, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1
lediglich dadurch unterscheidet, dass die
Sprihtrocknung in einer Atmosphare durchgefihrt wird,
welche Sauerstoff und mindest ein Inertgas umfasst,
wobei der Sauerstoffgehalt der Atmosphédre weniger als
10 Vol.-% betragt.

1.3 Streitig unter den Parteien ist, welche Aufgabe der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zugrunde zu
legen ist. Die Beschwerdefiihrerin vertritt die Ansicht,
dass die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Vergleichsversuche und jene, die mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden, nachwiesen,
dass das Verfahren nach Anspruch 1 in einem
verbesserten Produkt resultiere, namlich in Zeolithen,

welche einen geringeren Gehalt an Verunreinigungen
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(Kohlenstoff und Stickstoff) und eine veradnderte

Porositat aufwiesen.

Hingegen ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass
die von der Beschwerdefiihrerin vorgelegten
Vergleichsversuche bzw. die von ihr geltend gemachten
Wirkungen hinsichtlich des erhaltenen Produkts bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auBer Betracht
bleiben sollten, da die entsprechenden Wirkungen weder
in den urspringlich eingereichten Unterlagen noch im
erteilten Patent erwdhnt wirden. Die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unter Berlicksichtigung dieser
Wirkungen veradndere das Wesen der Erfindung, was nach
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht

zulassig sei.

Grundsatzlich konnen bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit auch zusatzliche Vorteile
berlicksichtigt werden, die in der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung nicht beschrieben
sind, aber einen darin genannten Anwendungsbereich
betreffen, sofern diese Vorteile nicht das Wesen der
Erfindung verdndern (T 440/91, Punkt 4.1 der Grinde:
"ne change pas le caractere de 1l'invention"; wvgl. auch
T 344/89, Punkt 5.3.1 der Grinde: "[doesn't] change the
nature of the invention"). Wird die technische Aufgabe,
die in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung angegeben ist, um derartige Vorteile erganzt,
so bleibt das Wesen der Erfindung dann unverandert,
wenn der Fachmann sie aufgrund ihrer engen technischen
Beziehung zur urspriinglichen Aufgabe in Erwadgung ziehen

konnte (T 440/91, supra, loc.cit.).

Hingegen ist eine behauptete technische Wirkung eines
Merkmals bei der Formulierung der zu ldsenden Aufgabe

nicht zu bericksichtigen, wenn der Fachmann diese
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Wirkung aus den urspringlich eingereichten Unterlagen
vor dem Hintergrund des nachstliegenden Standes nicht
eindeutig ableiten kann (T 386/89, Punkt 4.3 der
Grinde) bzw. wenn diese Wirkung in den urspriinglich
eingereichten Unterlagen nicht wenigstens angedeutet
wird (T 344/89, supra, loc.cit.: "if the new problem

were forshadowed in the originally filed application").

Es ist daher zu priifen, ob die behaupteten Wirkungen
betreffend die den Verunreinigungsgehalt und die
Porositat des hergestellten Produkts vom Fachmann
eindeutig aus den urspriinglich eingereichten Unterlagen
abgeleitet werden koénnen bzw. die Wirkungen in den
urspringlich eingereichten Unterlagen zumindest
angedeutet werden oder der Fachmann sie aufgrund ihrer
engen technischen Beziehung zur urspringlichen Aufgabe

in Erwagung ziehen konnte.
Wie von der Beschwerdefihrerin richtig vorgetragen,
heilt es im ersten Absatz auf Seite 1 der

urspringlichen Unterlagen wie folgt:

"Die vorliegende Erfindung betrifft ein verbessertes

Verfahren zur Herstellung eines kristallinen

Feststoffs..." (Hervorhebung durch die Kammer).

Aus dieser Passage alleine ist jedoch nicht zu
entnehmen, dass sich etwaige Verbesserungen des
Verfahrens auch in einer Verbesserung bzw. Veranderung

des hergestellten kristallinen Produkts niederschlagen.

Zwar mag ein Verfahren, welches zu einem verbesserten
Produkt fihrt, "zwangslaufig" ein verbessertes
Verfahren darstellen, wie dies die Beschwerdefiihrerin
vortragt. Entscheidend im vorliegenden Fall ist jedoch,

ob ein verbessertes Verfahren zwingend zu einem
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verbesserten Produkt fiuhrt. Dies ist in dieser

Allgemeinheit jedoch zu verneinen.

Vielmehr muss diese im Kontext der anderen relevanten

Passagen der Beschreibung ausgelegt werden.

So heilt es auf Seite 4, 2. Absatz, der Beschreibung,
dass der Erfindung die Aufgabe zugrunde gelegen habe,
ein Verfahren bereitzustellen, das die "zuvor genannten
Nachteile nicht aufweist und insbesondere ohne
zusatzliche Zwischenschritte zwischen Kristallisation
und Trocknung auskommt". Im daruber stehenden Absatz
wird auf D1 Bezug genommen und es heilt dort, dass sich
das Problem stelle, das Kristallisat aus der
Mutterlauge abtrennen zu missen, welches in D1 durch
"herkommliches Zentrifugieren und anschliellendes
Waschen... oder aber den Zusatz von
Flockungshilfsmitteln mit einer anschliellenden
Zentrifugation" geldst wiirde. Diese Verfahrensschritte
stellten "eine zusatzlich Verfahrensstufe dar, die
zeitaufwendig und kostenintensiv" sei. In den Zeilen
18ff auf Seite 4 wird dann erklart, dass die Erfindung
ein Verfahren betreffe, bei dem der "Reaktionsaustrag
direkt einer Trocknung zugefihrt" werde. In der Folge
wird dann der Ausdruck "direkt" dahingehend erlautert,
dass im Verfahren "keine Abtrennung irgendwelcher
Bestandteile" erfolge, "vorzugsweise das Produkt der
Kristallisation ohne weitere Zwischenstufe der

Trocknung zugefuhrt" werde.

Auch in den weiteren Passagen der Beschreibung findet
sich nichts, was darauf schliebBen lieRBe, dass die
Erfindung in der Herstellung eines verbesserten bzw.
veranderten Produkts liege. So iUberzeugt das Argument
der Beschwerdefiihrerin nicht, wonach es fiir den

Fachmann aus der urspringlichen Beschreibung
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ersichtlich sei, dass das Weglassen des
Abtrennungsschritts des Kristallisats von der
Mutterlauge, welche organische Verbindungen enthalte,
kompensiert werden miisse, sodass er den Ausdruck
"verbessertes Verfahren" dahingehend verstiinde, dass
durch die Erfindung eine geringere Verunreinigung durch
organische Verbindungen bzw. Templat erzielt wilirde. Der
Fachmann wiirde vor dem Hintergrund der genannten
Passagen allenfalls annehmen, dass das vereinfachte
Verfahren gemadl der Erfindung, d.h. ein Verfahren, in
dem keine Abtrennung von der Mutterlauge vor der
Trocknung vorgenommen wird, zu einem Produkt mit im
wesentlichen unveradndertem bzw. einem entsprechend
akzeptablem Gehalt an Verunreinigungen fihrt. Eine
Verringerung des Verunreinigungsgehalts oder eine
Veradnderung der Porositat durch das offenbarte
Verfahren kann der Fachmann der urspringlichen

Beschreibung jedoch nicht entnehmen.

Aus alledem ergibt sich, dass die Erfindung in den
urspringlich eingereichten Unterlagen auf
Verbesserungen (weniger zeitaufwendig, weniger
kostenintensiv) gerichtet war, welche sich im Verfahren
niederschlagen, jedoch keinen Niederschlag im

hergestellten Produkt finden.

Die behaupteten Wirkungen betreffend den
Verunreinigungsgehalt und die Porositat des
hergestellten Produkts konnen daher weder vom Fachmann
aus den urspriinglich eingereichten Unterlagen
abgeleiten werden, noch werden diese Wirkungen in den
urspringlich eingereichten Unterlagen angedeutet.
Ebenso liegt keine enge technische Beziehung zwischen
dem erfindungsgemalen Verfahren, welches
behauptetermaBen weniger zeitaufwendig bzw.

kostenintensiv ist, und den geltend gemachten Wirkungen
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hinsichtlich Verunreinigungsgehalt und Porositat des
hergestellten Produkts vor, sodass der Fachmann diese

Wirkungen nicht in Erwdgung ziehen konnte.

Die Beriicksichtigung des behaupteten geringeren Gehalts
an Verunreinigungen und der behaupteten veradnderten
Porositédt des hergestellten kristallinen Feststoffs
wlilrde daher das Wesen der Erfindung im Sinne der
zitierten Rechtsprechung verédndern, weshalb bei der
Formulierung der zu losenden Aufgabe diese Wirkungen

unberiicksichtigt bleiben missen.

Hingegen ist es unstreitig, dass der beanspruchte
Sauerstoffgehalt der Atmosphdre zu einem verbesserten
Explosionsschutz fihrt (vgl. Absatz [0015] des
Streitpatents), was auch in den urspringlich
eingereichten Unterlagen wenigstens angedeutet wird
(vgl. Seite 5, Zeilen 14 bis 16).

GemaR Anspruch 1 des Hauptantrags wird vorgeschlagen,
diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung eines
kristallinen Feststoffs der eingangs genannten Art zu
16sen, welches durch eine Sauerstoff und ein Inertgas
umfassende Atmosphare gekennzeichnet ist, wobei der
Sauerstoffgehalt der Atmosphdre weniger als 10 Vol.-%
betragt.

Es steht auBer Streit, dass die genannte Aufgabe geldst
ist. Eine Umformulierung der zu losenden Aufgabe

erlbrigt sich somit.

Hinsichtlich des Naheliegens ist festzustellen, dass
bereits D1 selbst die Verwendung eines Inertgasstroms
erwahnt (Seite 4, Zeile 4). Zudem lehrt D5 den

Sauerstoffgehalt auf unter 8 % einzustellen, um die

Explosionsgefahr zu verringern (Seite 114, linke
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Spalte, Mitte). Auch im von der Beschwerdefiihrerin
eingereichten Dokument D13 wird die Explosionsgefahr
bei der Sprihtrocknung angesprochen (vgl. Seite 43,
letzter Absatz) und gesagt, dass der Sauerstoffgehalt
in der verwendeten Atmosphare lblicherweise ca. 4%
betragt (Seite 45, letzter Absatz). Es lag daher fir
den Fachmann nahe, bei einem Sauerstoffgehalt von 4%
und damit im beanspruchten Bereich zu arbeiten, um das

Explosionsrisiko zu verringern.

Folglich erfordert der Gegenstand von Anspruch 1 keine

erfinderische Tatigkeit.

Aus den genannten Grinden erfiillt der Hauptantrag nicht
das Erfordernis nach Artikel 56 EPU.

1. Hilfsantrag

In Anspruch 1 ist der Sauerstoffgehalt auf "weniger als
5 Vol.-%" eingeschrankt worden. Da es naheliegend war,
bei 4 Vol.-% Sauerstoffgehalt zu arbeiten (vgl. oben
Punkt 1.6), erfiillt auch der Gegenstand von Anspruch 1
des 1. Hilfsantrags nicht das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit. Das Erfordernis nach Artikel
56 EPU ist nicht erfiillt.

2. Hilfsantrag

Im Vergleich zu Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags enthalt
Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags zusatzlich das Merkmal,
wonach die Kristallisation in Anwesenheit mindestens

einer Templatverbindung durchgefihrt wird.

Es ist unstreitig, dass dieses zusatzliche Merkmal
keine weitere Einschrankung gegeniiber D1 darstellt. So

wird in Beispiel 3 von D1 auch in Anwesenheit einer
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Templatverbindung kristallisiert; dort wird namlich
ausdricklich auf Beispiel 1 von D3 Bezug genommen, woO
Tetrapropylammoniumhydroxid als Templatverbindung

verwendet wird (vgl. auch das Streitpatent,

Absatz [0048]).
3.3 Daher lag auch der Gegenstand von Anspruch 1 des

2. Hilfsantrags vor dem zitierte Stand der Technik
nahe. Das Erfordernis nach Artikel 56 EPU ist folglich

nicht erfillt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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