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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden betrifft die am
15. Dezember 2016 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents Nr. 2 300
060 in geddertem Umfang auf Grundlage des wadhrend der
mindlichen Verhandlung vom 23. November 2016

eingereichten Hauptantrags.
IT. Anspruch 1 des Hauptantrags hatte folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender

Polymerpartikel durch Polymerisation

einer Monomerldsung, enthaltend

a) mindestens ein ethylenisch ungesattigtes,
sduregruppentragendes Monomer,

b) mindestens einen Vernetzer,

c) mindestens einen Initiator,

d) optional ein oder mehrere mit den unter a}
genannten Monomeren copolymerisierbare ethylenisch
ungesattigte Monomere und

e) optional ein oder mehrere wasserldsliche Polymere,

wobei das Monomer a) zumindest teilweise neutralisiert

wird und die Neutralisationswadrme zumindest teilweise
mittels eines indirekten Warmeaustauschers mittels
eines Kihlmediums abgefihrt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die Temperatur des der

Neutralisation zugefilhrten Monomeren a} von 15 bis 40°C

betragt, das Monomer a} Acrylsdure ist und die

spezifische Kihlleistung des Warmeaustauschers weniger

als 5 W/cm? betragt."

III. Gegen das erteilte Patent wurde Einspruch unter
Geltendmachung der Griunde gemdB Artikel 100 (a) EPU
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(mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tatigkeit)
und Artikel 100 (b) EPU eingelegt.

Es wird in dieser Entscheidung auf folgende Dokumente

Bezug genommen:

D2: WO-A-2007/028751

D19: US-A-2008/114140

Versuchsbericht der Anmelderin von 18. Januar 2012
(eingereicht wa&hrend des Priufungsverfahrens mit Brief
vom 20. Januar 2012).

GemaR der Entscheidung erfille der Gegenstand des
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten
Antrags die Erfordernisse der Artikel 54, 83 und 123 (2)
und (3) EPU. Ebenso wurden die Erfordernisse des
Artikels 56 EPU als erfiillt angesehen.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte Beschwerde

gegen die Entscheidung ein.

Die Beschwerde wurde auf den alleinigen Grund der

fehlenden erfinderischen Tatigkeit gestitzt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf

die Beschwerde.

Die Kammer erlieR eine Ladung zur mindlichen

Verhandlung und einen Bescheid.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, nicht an der miindlichen

Verhandlung teilzunehmen.
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Die mundliche Verhandlung fand am 29. Mai 2020 ohne

Beteiligung der Beschwerdefihrerin statt.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin beziglich

erfinderischer Tatigkeit lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a)

Nachstliegender Stand der Technik sei D2.

Dieses betreffe das gleiche Problem wie das Patent,
namlich Vermeidung von vorzeitiger Polymerisation,
welche als Folge heiRer Monomerldsung mit Bildung
von Ablagerungen auftreten konne. Ferner
verwendeten D2 und das Patent die gleiche Losung,

namlich Kontrolle des Temperaturverlaufs.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich
von D2 dadurch, dass die Kthlleistung des
Warmetauschers spezifiziert wird. Dies sei zwar in
D2 nicht angegeben, aber sei als inharent offenbart

anzusehen.

D2 enthalte keine detaillierte Beschreibung des
Warmetauschers. Jedoch wirden in D2 (Beispiele) als
auch im Streitpatent (Absatz 108) sehr ahnliche
Temperaturunterschiede (Kihlung) angegeben. Somit
liege es auf der Hand, dass die jeweiligen
Warmetauscher sehr &hnlich, wenn nicht identisch
sein missten. Somit kdénne die Angabe der
Kihlleistung, um die gleichen Ergebnisse wie in D2
zu erhalten, keine erfinderische Tatigkeit

begrunden.

Die von der Beschwerdegegnerin wahrend des
Prifungsverfahrens eingereichten Versuche wirden

lediglich die Relevanz der anspruchsgemal
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definierten Kihlleistung unter den spezifischen
Bedingungen dieser Versuche zeigen. Diese zeigten
jedoch nicht, dass die definierte Leistung von

allgemeiner Bedeutung oder Relevanz sei.

Ferner erlaube die Angabe lediglich der
Kihlleistung keine Riickschlusse auf die erhaltene
Kihlgeschwindigkeit. Dies hange vielmehr von der

Konstruktion des Warmetauschers ab.

Somit sei die Angabe der Kihlleistung ohne weitere
Merkmale beziiglich des Warmetauschers wenig
sinnvoll oder aussagekraftig und eine erfinderische

Tatigkeit konne nicht anerkannt werden.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin beziiglich

erfinderischer Tatigkeit lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a)

Es werde nicht bestritten, dass D2 den

nachstliegenden Stand der Technik darstelle.

Ebenso werde nicht bestritten, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 von der Offenbarung wvon
D2 durch die angegebenen Kihlleistung des

Warmetauschers unterscheide.

D2 betreffe lediglich Simulationen. Es seien keine
konkreten Beispiele offenbart. Ziel von D2 sei die
Vermeidung von Temperaturspitzen bei der
Neutralisation von Acrylsdure. Fir den Zweck der
Simulationen von D2 war es nicht notwendig, den

Warmetauscher zu simulieren.

Deshalb sei das Argument der Beschwerdefihrerin, es

handle sich bei D2 um einen adhnlichen Warmetauscher
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wie den im Anspruch 1 definierten gegenstandslos.

Die Beispiele des Patents und insbesondere die
wahrend des Prifungsverfahrens eingereichten
Beispiele wiirden zeigen, dass die angegebene
Kihlleistung die Vermeidung von Ablagerungen
erlaube. Somit sei bewiesen, dass die im Absatz 12

des Patents definierte Aufgabe geldst wurde.

D2 lehre, dass die Neutralisationswarme zu einer
unerwinschten Polymerisation fihren kdénne und
verlange folglich, diese mdglichst schnell
abzufihren, um eben unerwinschte Polymerisationen
zu vermeiden (Seite 3, Zeilen 33 bis 35; Seite o,
Zeilen 20 bis 22). Das schnelle Abfiihren der Warme
erfordere eine hohe Kihlleistung. Somit wiirde D2
von der Erfindung mit der definierten niedrigen

Kihlleistung wegfihren.

Uberraschend sei, dass das Problem der Ausfiallung
des Acrylatsalzes vor Erreichen der
Loslichkeitsgrenze auftrete, wie in den
eingereichten Beispielen gezeigt und im Absatz 111
des Patents besprochen. Eben dieser Aspekt sei in

D2 nicht erkannt.

Die Annahme der Beschwerdefiihrerin, dass die zu
kthlende Fliussigkeit an der Rohrinnenwand kédlter
sei als im Inneren des Rohres und es somit zu
Ablagerungen kommen wirde, sei falsch, da
Warmetauscher immer mit turbulenter Strdmung
betrieben werden, um eben eine optimale

Warmeaustausch zu gewdhrleisten.

Bei hoherer Kihlleistung werde schneller gekihlt.

Wichtig hierbei ist jedoch zu verhindern, dass eine
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gewisse Flache zuviel Warme abfihre. Falls dies
geschehe, trédten die angegebenen Probleme auf.
Wesentlich dabei sei, dass die jeweiligen Ausgangs-
und Endtemperaturen definiert werden. Die bendtigte

Kihlleistung kénne hierbei berechnet werden.

Die Verweilzeit und Innenvolumen des Warmetauschers
hange mit der Anzahl der ROhre zusammen. Somit
wlirde mit einer hoheren Anzahl an R&hren bei
gleicher Gesamtkilhlleistung die Kihlung langer

dauern als mit einer kleineren Anzahl an Rohren.

In D19 werde eine Ulbersattigte Ld&sung von Na-
Acrylat hergestellt. In dessen Beispiel 1 sei unter
Kihlung neutralisiert worden. Das sich abscheidende
Na-Acrylat schwimme auf der

Flissigkeitsoberflache. Dies ware nicht moglich,
wenn sich diese an der Kihlflache abscheiden wirde.
Folglich zeige D19, dass die Abscheidung bei
Ubersidttigung nicht an einer kalten Flé&che
stattfinde. D19 enthalte ferner keine Angaben zur
spezifischen Kihlleistung und betreffe

diskontinuierliche Laborversuche.

Deshalb sei eine erfinderische Tatigkeit

anzuerkennen.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte im schriftlichen

Verfahren die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.
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Entscheidungsgrunde

1. Erfinderische Tatigkeit

1.1 Es ist unbestritten, dass D2 den nadchstliegenden Stand
der Technik darstellt.

D2 betrifft ein Neutralisationsverfahren fir Acrylsaure
(Anspriche 1 und 11) bei dem es gilt, Temperaturspitzen
zu verhindern, damit es nicht zur vorzeitigen
Polymerisation kommt (Seite 3, Zeilen 30 bis 38). Die
neutralisierte Acrylsadure wird danach polymerisiert, um
wasserabsorbierende Polymere herzustellen (Seite 1,
Zeile 16 bis Seite 2, Zeile 12; Seite 3, Zeilen 16 Dbis
23) . Es werden aber keine reellen Versuche
durchgefiihrt, sondern Simulationen/Berechnungen
vorgenommen. Diese Tatsache wird von den "Beispielen"
verdeutlicht. Der erste Satz des Abschnitts "Beispiele
1 bis 6" auf Seite 16, ab Zeile 35 lautet:

Beispiele 1 bis 6

Fiir die Beispiele 1 bis 6 wurde eing Vorrchtung, wie in Figur 1 beschrizben, ange-
nommen. For die Berechnung wurde der Durchmesser der Ringleitung R zu 20 cm, der
Durchmesser der Zufilhrungen £, bis Z; jeweils zu 5 cm, der Massenstrom in der Ring-
l2itlung R vor der Zufihrung £z zu 349 t'h, die Temperatur des Massenstromes in der
Ringleitung R vor der Zuflibrung £3 zu0 26°C, der Abstand zwischen Zufihrung £3 und
Zufihrung £ zu 20 cm, der Abstand zwischen Zufilhrung 2+ und Zufiihrung Zz zu 20

cm, der Massenstrom Acrylsdure zu 11,5 vh, der Massanstrom 50gew.-%ige Matron-
lauge zu 8.4 t/h und der Massenstrom Wasser zu 15 t'h festgelegt.

Beziiglich der einzusetzenden Warmetauscher heiBt es auf
Seite 6, Zeile 16 und 17 von D2, dass diese "keiner
Beschrankung unterliegen". Folgerichtig wird in D2
nicht weiter auf Einzelheiten des Warmetauschers

eingegangen.
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Ebenso unbestritten ist, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 sich von dieser Lehre nur durch die
angegebene Kihlleistung des Warmetauschers

unterscheidet.

Ein technischer Effekt ausgehend von diesem Merkmal ist

nicht nachgewiesen worden.
Das Patent enthédlt keine geeigneten Beispiele.
Die wahrend des Prifungsverfahrens eingereichten

Versuchsdaten (Versuchbericht unter Punkt III., oben)

sind ebenso ungeeignet, einen technischen Effekt zu

belegen:
Versuch T{Eingang) T(Ausgang) AT mit q
[°C] [°C] [*C] [g/min] [Wicm’]
1 32,2 10,8 21,4 920 3,9
2 34,1 B9 2572 920 46
3 36,5 7.5 29,0 910 5,2%)

*) Ausféllung

Bei diesen Versuchen wird nicht nur das unterscheidende
Merkmal (Kihlleistung), sondern auch das

Temperaturgefalle AT variiert.

Diese Versuche zeigen hochstens, dass bei zu starker
Abkihlung (auf zu niedrige Temperatur) Ausfallung

vorkommt.

Entgegen der Aussage der Beschwerdegegnerin im ersten

Absatz von Seite 2 der Beschwerdeerwiderung:

Durch die spezifische Kuhlleistung von weniger als 5 W/cm? werden Ablagerungen unerwinschte
Salzablagerungen vermieden (Absatz [0012]). Die Beispiele in unsrem Patent und die im
Prufungsverfahren nachgereichten Beispiele zeigen, dass die Aufgabe geldst wurde.
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wird ein Effekt ausgehend von der Leistung des

Warmetauschers nicht belegt.

Objektiv zu ldsende Aufgabe

Somit kann die objektiv zu losende Aufgabe lediglich
als die Umsetzung des theoretischen Verfahrens gemall D2

in die Praxis formuliert werden.

Die L&sung

Dieses Problem wurde dadurch geldst, dass eine

Kihlleistung fir den Warmetauscher festgelegt wurde.

Naheliegend

Um die unter 1.4 definierte Aufgabe zu losen ist es
unvermeidbar, einen reellen Warmetauscher zu verwenden.
Dieser muss wiederum zwangslaufig eine Kihlleistung
aufweisen, bzw. mit einer Kihlleistung betrieben

werden. Die Angabe dieses Parameters mit einem

beliebigen Wert ist somit eine naheliegende - sogar
notwendige - LOosung der obenstehenden objektiven
Aufgabe.

Hierbei ist das Argument der Beschwerdegegnerin, es sei
Uberraschend, dass das Problem der Ausfallung des
Acrylatsalzes bereits vor Erreichen der
Loslichkeitsgrenze stattfinde fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit unerheblich, da der Anspruch
kein Merkmal enthalt, wofiir nachgewiesen wurde, diesen
Umstand zu bericksichtigen oder diesem entgegen zu

wirken.
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Weitere Aspekte

D19

Bezlglich D19 wurde von der Beschwerdegegnerin
argumentiert, dies wiirde zeigen, dass bei Ubers&dttigung
keine Ablagerungen an kalten Flachen stattfinde. Somit
seil das Problem des Patents bzw. dessen Ld&sung D19

nicht zu entnehmen.

Hierbei ist aber zu bericksichtigen, dass der
Versuchsaufbau bei D19 v6llig anderes als bei dem

Verfahren gemdB dem Streitpatent oder D2 ist.

So betrifft D19 einen Versuch auf LabormaBstab, welcher
gemadl dessen Beispiel 1 in einem Laborreaktor unter
starkem Rihren durchgefihrt wird. Eine kontinuierliche
Anlage mit Fluss einer Losung durch Rohrleitungen wie
im Patent beschrieben (vgl. Absatz 41 und Figur 1 des

Patents) kommt in D19 nicht vor.

Somit ist D19 fir das anspruchsgemale Verfahren nicht

von Relevanz.

Beschaffenheit des Warmetauschers

In Anbetracht der Argumente der Parteien konnte sich
zusatzlich die Frage stellen, ob die Kihlleistung, mit
der der Warmetauscher betrieben wird, das einzig
wesentliche Merkmal des Warmetauschers ist. Es wurde
sowohl von der Beschwerdefihrerin (Beschwerdebegriindung
2.11) als auch von der Beschwerdegegnerin
(Beschwerdeerwiderung, Seite 2, 6. Absatz) und wahrend
der mindlichen Verhandlung angegeben, dass Probleme
auftreten wirden, wenn zu viel Warme durch eine

bestimmte Flache abgefihrt werde.
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Es stellt sich somit die Frage, ob nicht auch die

Konstruktionsmerkmale des Warmetauschers

(Konfiguration, Anzahl und GroRe der Rohre, usw.) von

Relevanz sind fir das Erreichen des behaupteten

Effekts, insbesondere der Vermeidung von Ablagerungen.

Angesichts des Vorhergehenden braucht dieser Aspekt

aber nicht abschlieBend behandelt zu werden.

Aus diesen Grinden beruht das Verfahren des Anspruchs 1

des einzigen Antrags nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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