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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 9. Februar 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung 

der vorgeschriebenen Gebühr erhobene Beschwerde richtet 

sich gegen die am 26. September 1990 verkündete und am 

20. Dezember 1990 schriftlich begründete Entscheidung der 

Einspruchsabteilung der Europáischen Patentaiuts, mit der 

das europãische Patent 0 127 211 widerrufen worden ist. 

Dieses Patent war am 6. August 1986 aufgrund von 

5 Patentansprüchen auf die am 18. April 1984 unter man-

spruchnahme der Prioritãt einer Voranmeldung in der 

Bundesrepublik Deutschland vom 26. Mai 1983 eingereichte 

europàische Patentanmeldung 84 200 555.5 erteilt worden. 

Der einzige unabhàngige Patentanspruch 1 hatte folgenden 

Wortlaut: 

"Verfahren zur Dehydrierung von Ethylbenzol liii Gemisch mit 

Wasserdampf zu Styrol an einem in Röhren angeordneten, 

durch eine Salzschmuelze indirekt beheizten Katalysator bei 

einem Druck von 0,3 bis 1 bar und einer Temperatur der 

Salzschmelze von 580 bis 660 'C, die hôchstens 20 'C höher 

1st als die Reaktionstemperatur am Katalysator, dadurch 

gekennzeichnet, daB der innere Durchmesser der 

Katalysatorröhren un Bereich von 20 bis 35 mm liegt, den 

Rähren ein Gemisch aus Wasserdampf und Ethylbenzol nit 

einemn.Gewichtsverhãltnis von 0,5 bis 1 zugeführt wird und 

65 bis 75 Mol-% des Ethylbenzols im Geinisch zu Styrol 

ungewandelt werden." 

In der angefochtenen Entscheidung wurden sechs Druck-

schriften genannt, von denen die folgenden zuletzt noch 

eine Rolle spielten: 

(1) DE-A-2 909 763) 

(6) Ullmanns Encyklopádie der technischen Chemie, 

4 Auflage (1982), Band 22, S. 293 - 309. 
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Die Entscheidung führt aus, der Gegenstand des ange-

griffenen Patents sei zwar nacharbeitbar beschrieben, da 

der Fachinann aufgrund der aligemeinen Angaben in der 

Beschreibung in der Lage war, geeignete Katalysatoren 

auszuwählen, beruhe aber nicht auf erfinderischer 

Tàtigkeit. Die dem Streitpatent zu entnehmende Aufgabe, 

das aus Druckschrift (1) bekannte Verfahren zu verbessern, 

werde im wesentlichen durch eine Verringerung des Durch-

messers der den Katalysator enthaltenden Röhren gelöst. 

Diese MaBnahxne werde durch den Stand der Technik nahe-

gelegt. Die übrigen MaBnahxnen des kennzeichnenden Teils 

des geltenden Anspruchs 1 seien eine direkte Konsequenz 

aus der Aufgabenstellung und könnten deshaib zur 

erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen. 

III. 	Am 23. Februar 1991 ist elne Beschwerdebegründung 

eingegangen, der sechs als Hilfsantrag 1 bis 6 bezeichnete 

Sätze von Patentansprüchen beigefügt waren. Am 

14. Januar 1993 hat eine mündliche Verhandlung statt-

gefunden. Während dieser Verhandlung legte die Beschwerde-

führerin (Patentinhaberin) vier als 1. bis 4. Hiifsantrag 

bezeichnete Sätze von Patentansprüchen vor, die sachlich 

mit den früher eingereichten Hilfanträgen 2, 3, 5 und 6 

übereinstimmten. 

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom 

erteilten Anspruch 1 durch ein engeres Gewichtsverhàltnis 

von Wasserdainpf und Ethylbenzol (0,6 bis 0,9 anstelle von 

0,5 bis 1). 

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich voin 

erteilten Anspruch 1 nur durch eine Einfugung un Ober -

begriff, mit der kiargestelit wird, daB die Salzschnielze 

die den Katalysator enthaltenden ROhren eines Rähren-

reaktors uingibt. 
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Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags enthâlt zusátzlich 

dieselbe Einschränkung wie Anspruch 1 des ersten Hilfs-

antrags. Im einzigen Anspruch des vierten Hilfsantrags 

wird zusätzlich der Durchmesser der den Katalysator 

enthaltenden Rähren auf 20 bis 30 mm beschränkt. 

Die Beschwerdeführerin trug vor, Druckschrift (1) sei die 

einzig relevante Entgegerthaltung. Das Verfahren nach 

dieser Druckschrift benôtige iinmer noch zuviel Wasserdainpf 

und sei daher unwirtschaftlich. Hiervon hebe sich das 

Verfahren nach dein Streitpatent durch drei technische 

Nerkinale erfinderisch ab, näinlich durch die Verwendung 

eines geringeren Wasserdainpfanteils, engerer Reaktorrôhren 

sowie einer hóheren Styrolausbeute. Letztere sei keine 

bloBe Zielvorstellung, sondern eine funktionelle 

Definition des Verfahrens, sofern ein hierfür geeigneter, 

im Handel erhàltlicher Katalysator eingesetzt werde. Die 

Vorinstanz habe zu Unrecht zwei der. kennzeichnenden 

Merkivale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

auBer Acht gelassen. Der Bau eines Röhrenreaktors mit den 

un Streitpatent vorgeschriebenen geringen inneren Röhren-

durchmessern erfordere einen erheblichen konstruktiven 

Aufwand, den der Fachmnann vermieden hätte, auch wenn er 

sich theoretisch von der Verringerung des Röhrendurch-

mnessers wegen der dann besseren Warmeübertragung von der 

Salzschmelze auf das Reaktionsgemnisch einen günstigen 

EinfluB auf die Styrolausbeute vorstellen konnte. Eine 

Verbesserung der Warmeübertragung sei auch mit anderen, 

konstruktiv leichter realisierbaren !daBnahmen, z. B. 

Erhöhen der Umnlaufgeschwindigkeit der Salzschmnelze oder 

Verwendung eines Röhrenmaterials mit besserer Wärmeleit-

fähigkeit, zu erzielen. Die Beschrãnkung des Róhrendurch-

messers im Patentanspruch gemãB dem vierten Hilfsantrag 

'sei im Hinblick auf die in der Entscheidung "Crack-

katalysator" des deutschen Bundesgerichtshofs genannten 

Gründe zulãssig. 
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Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) 

ist das einzige voni Stand der Technik nicht vorweg-

genonunene technische Merkmal, das soinit das Vorliegen 

einer erfinderischen Tãtigkeit begründen inüBte, die 

Verwendung eines Reaktors mit engeren Röhren. Hiergegen 

habe in der Fachwelt kein Vorurteil bestanden. Es handle 

sich dabei vielinehr wie bei der Wahi eines geeigneten 

Katalysators, einer geeigneten Rohrlãnge und einer 

geeigneten Ströinungsgeschwindigkeit urn eine rein 

handwerkliche NaBnahxne. Der Fachmann habe nur zu wählen, 

ob er die bestehenden konstruktiven Schwierigkeiten für 

den Anlagenbauer in Hinblick auf den zu erwartenden 

positiven EinfluI3 auf die Ausbeute in Kauf nehmen wolle 

oder nicht. Eine eventuelle erfinderische Leistung bei der 

Konstruktion eines für das Verfahren nach dem Streitpatent 

geeigneten Reaktors sei nicht Gegenstand des Streit-

patents. Die Verfahren nach den Hilfsanträgen seien 

deshaib ebenfalls nicht erfinderisch. Hilfsantrag 4 inüsse 

schon daran scheitern, daB der einzige Anspruch eine 

unzulässige Erweiterung enthalte. Nationale Rechtsprechung 

sei auf die Erfordernisse des EPU nicht ohne weiteres 

anwendbar. 

Die Bechwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung 

auBerdem ihre Bedenken gegen die Durchführbarkeit des 

Verfahrens nach Anspruch 1, die sie bereits mi Einspruchs-

schriftsatz, wenn auch nicht unter Bezugnahme auf 

Artikel 83 bzw. 100 (b) EPU, geàuBert hatte, wieder 

aufgegriffen. Gehe man davon aus, dal3 die Ermittlung der 

zur Erzielung des beanspruchten Umsatzes geeigneten 

Rohrlãngen und Verweilzeiten den handwerklichen Rahuien 

sprenge, fehie es an einer ausreichenden Offenbarung. Auch 

die geeigneten Katalysatoren seien un Streitpatent nur 

vage beschrieben. Zwar bezweifle sie nicht, daB brauchbare 

Katalysatoren am Prioritätstag mi Handel waren. Es sei 

aber nicht móglich gewesen, mit zumutbarem Aufwand den für 

die anspruchsgeniãBen Betriebsbedingungen offenbar einzig 
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brauchbaren Katalysator aufzufinden. Der in Druck-

schrift (6) erwähnte und von der Beschwerdeführerin nach 

deren eigenen nachträglichen Angaben eingesetzte 

Katalysator G 64 E der Firma Südchemie AG werde zudem nur 

unter der Bedingung abgegeben, daB der Káufer sich 

verpflichtet, den erhaltenen Katalysator nicht zu 

analysieren. Da ferner die für die Wirksamkeit des 

Katalysators ebenfal is wesenti iche Herstel lungsweise 

unbekannt sei, kônne em soicher, nur durch einen 

Herstellercode bezeichneter Kataiysator nicht zuin Stande 

der Technik un Sinne des EPU gehören. Dainit sei der 

Fachinann aber bei der Nacharbeitung des Verfahrens nach 

Anspruch 1 bezüglich des Auffindens eines geeigneten 

Katalysators auf uinfangreiche und unzuinutbare Versuche 

oder das geheilne Wissen eines Dritten angewiesen, nachdeiu 

die Beschwerdeführerin mm Hinblick auf den mit dent 

Einspruchsschriftsatz vorgelegten Versuchsbericht selbst 

eingeráumt habe, nicht jeder für die Dehydrierung von 

• Ethylbenzol zu Styrol bekannte und jederzeit herstelibare 

Katalysator eigne sich für die Erzielung der in Anspruch 1 

als kennzeichnendes Merkmal und nicht etwa nur als 

Zielangabe genannten Umwandlungsrate. Es sei daher 

fraglich, ob das Erfordernis des Art. 83 EPU erfülit sei. 

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde zu diesem Sach-

verhait ein technischer Sachverstándiger der Firma 

Südchemie AG gehört, die den für das Verfahren nach dent 

Streitpatent in erster Linie in Betracht konunenden 

Katalysator Girdler G 64 E hersteilt und vertreibt. Dieser 

erklãrte, daB nach standiger Praxis seiner Firma eine 

Verpflichtung, keine Analyse durchzuführen, nur von Kunden 

verlangt werde, die selbst Katalysatorhersteller und somit 

Konkurrenten seien. Er wisse zwar, daB soiche Analysen in 

'der Praxis dennoch durchgeführt werden; deren Ergebnisse 

seien aber nur intern zugànglich. Nit der genannten 

Einschrãnkung könne jedermann jeden vorrätigen Katalysator 

erwerben. Der Katalysator Girdler G 64 E sei seit 1979 
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infolge der Energieverteuerung durch die "ölkrise" für die 

Dehydrierung von Ethylbenzol bei Wasserdanipf/Ethylbenzol-

Verhältnissen von 0,6 bis 1,2 zu 1 angeboten worden, wie 

aus einem überreichten Prospekt hervorgehe. Er sei zur 

Zeit noch lieferbar. liii Zuge der technischen Entwicklung 

werde zwar rege1mãig ein älterer Katalysatortyp durch 

einen neueren mit verbesserten Eigenschaften ersetzt. 

Dieser werde dann aber unter einer anderen Bezeichnung 

angeboten, so daB eine bestiinmte Bezeichnung immer zu 

einem bestimmten Produkt gehöre. Wenn Nachfrage nach einem 

ãlteren, nicht inehr angebotenen Katalysator in technisch 

relevanten Mengen bestehe, kónne dieser auch geliefert 

werden. Es sei ferner üblich, die Betreiber technischer 

Anlagen zu beraten. Dabei werde dem Kunden für die von ihm 

spezifizierten und realisierbaren Betriebsparameter, zu 

denen bei einer Anlage zur Herstellung von Styrol aus 

Ethylbenzol auBer dem Verhältnis von Wasserdampf zu Ethyl-

benzol auch die Uinwandlungsrate gehöre, ein geeigneter 

Katalysator vorgeschlagen. Wenn dieser spàter nicht niehr 

verfugbar sei, werde ein anderer mit àhnlichen Eigen-

schaften angeboten, solange entsprechende Verfahren in 

technischem Uinfang betrieben werden. 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des 

Einspruchs, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents 

auf der Grundlage der Patentansprüche nach eineni der in 

der inUndlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrãge. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zuruckweisung der 

Beschwerde. 

Am Ende der inündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

'der Kanuner verkUndet, die Beschwerde zurückzuweisen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Ausführbarkeit 

2.1 	Das Streitpatent betrif ft ein katalytisches, isotherines 

Verfahren zur Dehydrierung von Ethylbenzol zu Styrol in 

Gegenwart von Wasserdampf. Soiche Verfahren sind zur 

technischen Herstellung von Styrol aligemein üblich (siehe 

Druckschrift (6), Seite 296, Kapitel 3 und Seite 298, 

Kapitel 3.1.2.). 

2.2 	Der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwand 

inangeinder Ausführbarkeit stützt sich zunächst darauf, daJ3 

im Anspruch die Rohrlänge und Stromungsgeschwindigkeit 

oder ersatzweise die Verweilzeit fehie. Diese Angaben 

seien hier deshaib erforderlich, weil die als verfahrens- 

kennzeichnend angegebene Uinwandlungsrate von 65 bis 

75 Mol-% nicht erzielbar sei, wie aus ihren am 

23. April 1987 vorgelegten Versuchsergebnissen 

hervorgehe. 

Das angebliche Fehien wesentlicher Merkinale un Anspruch 

ist jedoch keine Frage der Ausführbarkeit der Erfindung mi 

Sinne.von Art. 83 oder 100 (b) EPTJ, für die stets die 

Of fenbarung in ihrer Gesaintheit maBgeblich ist; vielinehr 

handelt es sich inn einen Einwand nach Artikel 84 EPU. Em 

Einspruch kann jedoch nicht auf diesen Artikel gestützt 

werden. Die Vorschriften dieses Artikels sind hier also 

allenfalls mi Zusanunenhang mit den gemâB den Hilfsanträgen 

erfolgten Anderungen der Patentansprüche zu beachten 

(siehe auch T 301/87, AB1. EPA 1990, 335, Nr. 3.7 der 

Entsche idungsgründe). 

2.3 	Die Beschwerdegegnerifl hat ferner vorgetragen, die einzige 

Angabe über brauchbare Katalysatoren in der Patentschrift, 

wonach "konunerzielle Katalysatoren, die im wesentlichen 
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aus 50 bis 80 % Eisenoxid, 2 bis 10 % Chromoxid und Alkali 

als Rest bestehen" (Spalte 1, Zeilen 29 bis 32) sei für 

die Ausführbarkeit der Erfindung viel zu vage. Sie habe 

erst durch den Einspruch erfahren, daB sich für das Ver-

fahren des Streitpatents im Dauerbetrieb in einer grôBeren 

Pilotanlage der Katalysator G 64 E der Firma Südchemie 

eigne. Dieser Katalysator werde nur an Interessenten 

abgegeben, die sich verpflichten ihn nicht zu analysieren; 

er sei daher der öffentlichkeit nur beschrànkt 

zugãnglich. 

Es ergibt sich jedoch einerseits aus dem Einspruchs-

schriftsatz beigefUgten Versuchsbericht, daB die jetzige 

Beschwerdegegnerin in der Lage war, anhand der von ihr 

gerugten "vagen" Beschreibung einen Katalysator auszu-

wählen und erfolgreich, wenngleich nicht unter Erhalt der 

versprochenen Umwandlungsrate, zu testen. Andererseits hat 

der im Laufe der mündlichen Verhandlung gehârte techni.sche 

Sachverstàndige der Firma Südchemie erklärt, die genannte 

Verpflichtungserklärung werde nur dann verlangt, wenn der 

Interessent - wie die Beschwerdegegnerin - selbst 

Katalysatorhersteller sei. Da es auf dein einschlägigen 

Fachgebiet nur drei groBe Herstellerfirmen gebe, sei die 

unbeschränkte Zuganglichkeit des Katalysators für 

beliebige Dritte gegeben. Allerdings werde die Zusanunen-

setzung des Katalysators geheiingehalten. Die Karnmer ist 

daher zu dem Ergebnis gekoininen, daB weder die gerügte vage 

Beschreibung noch die genannte Verpflichtungserklärung die 

Ausführbarkeit der Erfindung in Frage stellen. 

2.4 	Dainit ist aber noch nicht gesagt, daB es für die Ausführ- 

barkeit eines Verfahrens nach Artikel 83 bzw. 100 (b) EPU 

genügt, wenn sich die Offentlichkeit Katalysatoren, die 

'dafür - wie hier - zwingend erforderlich sind, mangels 

detaillierter Kenntnis über ihre Herstellung nur von einein 

konunerziellen Anbieter verschaffen kann. Der genannte 

Sachverstãndige hat zwar erklàrt, daB die hier in Betracht 
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kommenden Katalysatoren so lange verfugbar seien, wie eine 

Nachfrage nach kommerziellen Mengen bestehe, in der Regel 

ende diese Nachfrage aber infolge stetiger Weiterent-

wicklungen, die zu verbesserten Katalysatoren mit anderen 

Codenuminern führen, nach etwa 10 Jahren. Danach seien 

diese Katalysatoren nur bei erneut auftretender Nachfrage 

in kominerziellen, nicht aber in kleineren, für Labor-

versuche gebràuchlichen Mengen erhãltlich. Diese 

Ausführungen wurden durch die Beschwerdegegnerin - vom 

Sachverstàndigen unbestritten - durch den Hinweis darauf 

erganzt, daB die prinzipiell rnögliche Analysierbarkeit der 

konunerziellen Katalysatoren diese nicht öffentlich 

zugànglich mache. Urn diese Katalysatoren auf Dauer verfüg-

bar zu machen, bedUrfe es der Of fenbarung ihres 

detaillierten Herstellungsverfahrens. Aus diesen für die 

Kammer derzeit unwiderlegbaren Ausfuhrungen ergibt sich 

für die Ausführbarkeit des Verfahrens nach dem Streit-

patent, das ja bestimmte Katalysatoren benätigt, eine 

extreme Abhängigkeit vom Katalysatorhersteller, der diese 

Katalysatoren anbietet. 

Es 1st daher die aligemeine Frage zu beantworten, weiche 

Folgen es für die ausreichende Of fenbarung einer Erfindung 

hat, wenn diese nur mit Erzeugnissen ausgeführt werden 

kann, deren Herstellung nicht of fenbart 1st, die aber irn 

Handel erháltlich sind, ohne daB allerdings ihre Verfug -

barkeit über einen feststellbaren Zeitraum gewàhrleistet 

ist. In einem Fall wie dent vorliegenden könnte die 

Bejahung der ausreichenden Of fenbarung dazu führen, daB 

der Fachinann hinsichtlich der zur Ausführung der Erfindung 

notwendigen Mittel auf denjenigen verwiesen wird, von dent 

die Neuerung in ihrem Kern stamrnt und der darüber will-

kürlich verfügen kann. Die Kaminer hat deshaib erhebliche 

Bedenken, die gesteilte Frage positiv zu beantworten. Sie 

hat erwogen, diese Frage wegen ihrer grundsàtzlichen 

Bedeutung der GroBen Beschwerdekammer vorzulegen. Da sie 

jedoch letztlich zu dent Ergebnis gekonnnen ist, daB selbst 
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bei untersteliter Ausführbarkeit des Verfahrens nach dein 

Streitpatent dje Beschwerde aus anderen GrUnden erfolgios 

bleiben inuB, hat sie hiervon abgesehen. 

	

3. 	Nachdein sich die Kanuner von der - nicht bestrittenen - 

Neuheit des Patentgegenstands überzeugt hat, ist nunmehr 

zu untersuchen, ob die erforderliche erfinderische 

Tätigkeit gegeben ist. 

	

3.1 	Hauptantrag 

3.1.1 Die Kammer geht in Ubereinstimmung mit den Parteien und 

der Vorinstanz von Druckschrift (1) als nächstem Stand der 

Technik aus. Diese Druckschrift betrif ft ein Verfahren zur 

Herstellung von Styrol durch katalytische Dehydrierung von 

Ethylbenzol in Gegenwart von Wasserdamnpf in einem Rôhren-

reaktor, bei dem die zur Durchführung dieser endothermnen 

Umnsetzung erforderliche Wärmemenge demn Reaktor mnittels 

einer Salzschmnelze zugefUhrt wird. Katalysatoren für diese 

Reaktion werden nicht genannt. Nachdem - wie bereits 

ausgeführt - die Ausführbarkeit des Verfahrens nach dem 

Streitpatent trotz fehiender Nennung der tatsächlich zum 

angestrebten Erfoig führenden Katalysatoren zugunsten der 

Beschwerdeführerin untersteilt wurde, mnuB diese Unter-

stellung auch für den hier mnaBgeblichen Stand der Technik 

nach Druckschrift (1) gelten. Die Dehydrierung erfolgt 

nach dieser Druckschrift einstufig und isotherm bei 

Atmnosphàrendruck oder darunter, das Damnpf-Ethylbenzol-

Verhâltnis beträgt 1,2 bis 1,5 kg Dampf pro kg Ethylbenzol 

und die Temnperatur des Reaktionsgemischs liegt bei 

Eintritt in den Reaktor 50 bis 100 °C unterhaib der 

Temperatur der Salzschnielze. Die Temperaturdifferenz 

zwischen der Salzschnielze und der Reaktionsteniperatur wird 

'vorzugsweise unter 20 °C gehalten (siehe Ansprüche 1 bis 

4). Aus den AusfUhrungsbeispielen ergibt sich, daB die 
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Temperatur der Salzschinelze 610 •C betrãgt und daS der 

Reaktor aus einem 3 m langen Rohr mit einem Innendurch-

mnesser von 40 mm und Salzmantelheizung besteht, der 3 1 

eines handelsübl ichen Dehydrierungskatalysators enthält, 

der nicht näher spezifiziert ist. Der gemnessene Umsatz von 

Ethylbenzol zu Styrol betrágt, abhangig vom Druck, 

zwischen 51,6 und 65,5 Mol-% bei einer Selektivität von 

Ca. 95 %. Die hier genannten "Umsátze" sind also in 

Wirklichkeit Ausbeuten bei einmnaliger Passage des 

Reaktors; der dabei eintretende tatsàchliche Verbrauch an 

Ethylbenzol, der üblicherweise als Umsatz bezeichnet wird, 

ist höher, da die Selektivität der Uxnwandlung etwa 95 % 

beträgt. 

3.1.2 Ausgehend von diesemn Stande der Technik bestand die 

technische Aufgabe, bei diesemn Verfahren den Verbrauch an 

Wasserdamnpf (und damit den Energieverbrauch) bei zuinindest 

gleich hohem Umnsatz des Ethylbenzols zu Styrol zu senken 

(siehe Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 17 bis 21). 

3.1.3 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent vor, 

den inneren Durchmnesser der Katalysatorröhren im Bereich 

von 20 bis 35 mm zu wählen, ein Gewichtsverháltnis von 

Wasserdampf zu Ethylbenzol im Bereich von 0,5 bis 1 zu 1 

einzustellen und 65 bis 75 Mol-% desEthylbenzols in 

Styrol umzuwandeln. 

3.1.4 Die Kammner hat erhebliche Bedenken, in der genannten 

Umwandlungsrate mnehr zu sehen als ein Desideratum bzw. 

eine Teilaufgabe, deren Lösung erfindungsgemäB angestrebt 

wird. Eine Definition eines technischen ?4erkmals durch 

seine Funktion, wie sie die Beschwerdeführerin in dieser 

Angabe sehen will, lãge nach Uberzeugung der Kanuner nur 

dann vor, wenn die Unmwandlungsrate der Umschreibung 

mehrerer in Betracht komnmuender technischer Realisierungs-

mittel diente, die dent Fachmann aufgrund seines Fach-

wissens oder der Patentbeschreibung ohne weiteres zur 
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Verfügung stehen, mit anderen Worten, daB die Angabe der 

tlmwandlungsrate den mit der Styroihersteliung aus 

Ethylbenzol vertrauten Fachmann in die Lage versetzt 

hätte, konkrete Bedingungen anzugeben, unter denen sich 

der im Anspruch definierte Umsatz zuverlàssig einstellt. 

Die Kammner verkennt zwar nicht, daB der Umsatz von der 

Verweilzeit des Gasgemischs im Reaktor beeinfiuSt wird, 

die ihrerseits eine Funktion routinemàBig empirisch 

einzustellender Parameter, z. B. der Rohriânge und der 

Strämnungsgeschwindigkeit, ist. Damit allein làBt sich 

jedoch bei kataiytischen Verfahren keine bestinimte Urn-

wandlungsrate gezielt einsteilen. Diese wird - wie hier - 

vielmehr auBerdemn wesentlich voin eingesetzten Katalysator 

bestimint. 

Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiiigten soil 

dennoch die un Anspruch genannte Umwandiungsrate em 

funktionelles technisches Merkmal darstelien, das den 

Fachmann lehrt, die Verweilzeiten im Reaktor, d. h. 

Rohrlänge und Strömungsgeschwindigkeit des Reaktions-

gemisches in entsprechender Weise einzusteiien und einen 

geeigneten handelsübl ichen Katalysator auszuwähien. 

Da die Frage, ob die Erzieiung einer bestiramten Urn-

wandlungsrate Teil der bestehenden Aufgabe oder 

funktioneiles technisches Nerkmal des beanspruchten 

Verfahrens ist, für die Beurteiiung der erfinderischen 

Tätigkeit hier unwesentlich ist, übernimmt die Kamnmer 

- widerstrebend - die Betrachtungsweise der Beteiligten. 

Der bereits genannte Sachverständige hat nämnlich aus- 

geführt, daB seine Firma - ebenso wie die übrigen 

Hersteller von Katalysatoren für die patentgemä8e 

Dehydrierung - an Interessenten Prospekte verschickt, in 

denen Katalysatoren für diese Dehydrierung unter Code-

nummern angeboten werden. So sei von seiner Firma gemäB 

einem in der mündlichen Verhandiung überreichten Prospekt 
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über Girdler-Katalysatoren aus dem Jahre 1979 vor dem 

Prioritàtstag des Streitpatents für den Katalysator G 64 E 

mit demn Hinweis geworben worden, dieser sei der einzige 

(in diesem Prospekt enthaltene) Katalysator, der bei 

niedrigen Wasserdampf/Ethylbenzol-VerhältniSSen, die mit 

0,6 bis 1,2 angegeben werden, stabil sei. Ferner hat er 

versichert, daB den Interessenten auch Auskünfte über die 

mit den angebotenen Katalysatoren in üblichen Reaktoren 

erzielbaren Umsãtze erteilt worden sind. Diese Aus-

führungen sind von den Beteiligten nicht bestritten worden 

und für die Rammer glaubhaft. Zur Wahl des hier geeigneten 

Dehydrierungskatalysators, der also den verlangten Umsatz 

bei gleichzeitig niedrigem Wasserdampfeinsatz, wie hier 

beansprucht (0,5 bis 1 Gewichtsteil je Gewichtsteil 

Ethylbenzol), gewãhrleistete, genügte also eine bloSe 

Rückfrage bei einelu Katalysatorhersteller. Hierfür und zur 

anschlieSenden Beschaffung des Katalysators bedurfte es 

daher in der Tat keiner erfinderischen Tàtigkeit. 

3.1.6: Es bleibt somit nur noch zu klären, ob es nahelag, zur 

Lösung der bestehenden Aufgabe auch noch die lichte Weite 

der Rôhren des aus Druckschrift (1) bekannten Röhren-

reaktors zu vermindern. Dabei ist davon auszugehen, daB 

die in den Beispielen dieser Druckschrift angegebene 

lichte Weite (40 mm) der Reaktorröhre kein wesentliches 

Merkmnal des dort beschriebenen Verfahrens ist, sondern vom 

Fachmann als beispielhafte Ausführungsform verstanden 

wird. Bereits dieser Umstand und die numerisch gering-

fügige Verringerung der lichten Weite der Katalysator-

róhren gemãB Streitpatent auf 20 bis 35 mm lassen nach 

Auffassung der Rammer Zweifel an der erfinderischen 

Qualität einer soichen MaBnahme aufkommen. 

'Die Beschwerdegegnerifl hat zudem geltend gemacht, es 

gehöre zu den elementaren Kenntnissen eines Verfahrens-

ingenieurs, daB sich der Wãrmeübergang zwischen Heizmedium 

und umuzusetzendem Gasgemisch mit abnehmender lichter Weite 
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des Reaktionsrohrs verbessert. Dieser Wärmeübergang ist 

für eine endotherme Reaktion, wie sie hier vorliegt, 

besonders bedeutsam und wirkt sich auch auf den Urnsatz 

gunstig aus. Dies alles ist der Kaminer aus eigener 

Sachkunde geläufig und auch von der Beschwerdefuhrerin 

nicht bestritten worden. 

3.1.7 Die BeschwerdefUhrerin meint jedoch, angesichts der auch 

von der Beschwerdegegnerin eingerãumten Schwierigkeit, 

einen technischen Reaktor (im Gegensatz zu eineni kleinen 

Versuchsreaktor) mit derart engen Róhren zu bauen und der 

daraus resultierenden Abneigung des Fachmanns gegen den 

Einsatz von Rohrbündelreaktoren mit derart geringer 

lichter Weite der einzelnen Rohre hätte es erfinderischer 

Tätigkeit bedurft, aus einer Nehrzahl technischer Moglich-

keiten, die dem Fachmann zur Erzielung eines hohen Wãrine-

ubergangs und damit eines guten Umsatzes zur Verfügung 

standen, gerade diese auszuwählen und zu verwirklichen. 

Die Kainrner teilt diese Auffassung nicht. Sie ist vielxnehr 

der Uberzeugung, daB das Herausgreifen einer einzelnen 

NaBnahnie aus einer Anzahl von bekannten, aus der Sicht der 

bestehenden technischen Aufgabe naheliegenden Alternativen 

keine erfinderische Auswahl darstelit, sondern un Bereich 

der normalen Tätigkeit des Fachnianns liegt. 

Die Verminderung der lichten Weite der Reaktorröhren hat 

hier jedoch, auch in Verbindung mit den ubrigen 

beanspruchten MaBnahmen, nur die bekannten Wirkungen, von 

denen un Rahmen normalen fachinànnischen Handeins Gebrauch 

gemacht wird. Daher ist die Kaminer zu der Uberzeugung 

gelangt, daB das Verfahren nach dern Hauptantrag nicht auf 

erfinderischer Tätigkeit beruht. 
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4. 	Hilfsanträge 

	

4.1 	Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von 

Anspruch 1 des Hauptantrags nur hinsichtlich des Gewichts-

verhältnisses von Wasserdainpf und Ethylbenzol (0,6 bis 0,9 

anstelle von 0,5 bis 1). Da sich aus dern in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Prospekt und den Ausführungen des 

Sachverständigen ergibt, daB der für das Verfahren nach 

dem Streitpatent geeignete Katalysator Girdler G 64 E vor 

dern hier inaBgeblichen Prioritätsdatuiu zur Verwendung bei 

Wasserdaupf - Ethylbenzol - Verhãltnissen bis hinunter zu 

0,6 angeboten worden ist, ergeben sich aus der geanderten 

Definition dieses Gewichtsverhältnisses keine Gesichts-

punkte, die eine von den Ausführungen zum Hauptantrag 

abweichende Beurteilung der erfinderischen Tátigkeit 

rechtfertigen würden. Auch dieser Hulfsantrag kann der 

Beschwerde daher nicht zum Erfoig verhelfen. 

	

4.2 	Die Ansprüche 1 des zweiten und dritten Hilfsantrags 

• unterscheiden sich von Anspruch 1 des Haupt- bzw. ersten 

• Hilfsantrags nur durch eine Einfügung un Oberbegriff, mit 
der kiargesteilt wird, daB die Salzschinelze die den 

Katalysator enthaltenden Röhren eines Röhrenreaktors 

umngibt. Damit soilte besser ausgedrückt werden, daB das 

Verfahren nach dein Streitpatent nicht in einem kleinen 

Versuchsreaktor (wie in den Beispielen verwendet), sondern 

in einem technischen Reaktor ausgeführt wird, der aus 

einer Vielzahl von Rähren besteht. Die Kainmer hat diese 

Interpretation des Gegenstands des Streitpatents jedoch 

bereits demn Wortlaut des Hauptantrags entnonunen und der 

Entscheidung über diesen Antrag zugrundegelegt. Folglich 

teilen diese Anträge das Schicksal des Haupt- und ersten 

Hilfsantrags. 
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4.3 	mi einzigen Anspruch des vierten Hilfsantrags wird 

zusätzlich der Durchmesser der den Katalysator ent-

haltenden Röhren auf 20 bis 30 mm beschränkt. Der 

Beschwerdeführer bestreitet nicht, daB diese Obergrenze 

der iichten Weite in den ursprünglichen TJnterlagen des 

Streitpatents nicht of fenbart war. Er meint jedoch, unter 

Bezugnahme auf die Entscheidung "Crackkataiysator" des 

deutschen Bundesgerichtshofs, daB die Of fenbarung des 

Bereichs 11 20 bis 35 mm" auch diejenige ailer Zwischenwerte 

einschiieBe und daB somit auch der Bereich 11 20 bis 30 mm" 

ursprunglich of fenbart sei. Diese Betrachtungsweise, die 

im Einzeifali zutreffen mag (siehe die Rechtsprechung der 

Beschwerdekamxnern des EPA zur Neuheit von Zahienbereichen, 

z. B. die Entscheidung T 17/85 -"Fülistoff", abgedruckt mi 

AB1. EPA 1986, 406), bedeutet jedochnicht, daB sich aus 

einer soichen Einschrànkung auch Konsequenzen für die 

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ergeben müssen. 

Es 1äl3t sich un Gegenteil aus der Entscheidung "HeiBgas-

kühier" (T 170/87, AB1. EPA 1989, 401, Punkt 8.3 und 8.4 

der Entscheidungsgründe), entnehmen, daB eine soiche 

Einschrànkung, die ja nichts anderes 1st ais ein positiv 

formulierter Disclaimer, nicht zu einer unterschiediichen 

Beurteilung der un Streitpatent gegebenen technischen 

Lehre führen kann, denn diese kann sich durch den Umstand, 

daB sie nicht mehr in vollein Umfang, sondern nur noch 

teilweise unter Schutz gesteilt werden soil, nicht àndern. 

Deshaib 1st die erfindërische Tätigkeit des nunmehr 

geltenden einzigen Patentanspruchs nicht anders zu 

beurteilen als diejenige der Hauptansprüche nach den 

übrigen Anträgen. 

5 	Die Kainmer sieht auch in den MaBnahnien, die in den 

abhängigen Patentansprüchen des Hauptantrags und der 

ersten drei Hiifsanträge enthaiten sind, weder für sich 

genoininen noch in Kombination mit den MaBnahmen der 

01308 



17 
	

T 156/91 

zugehórigen Hauptansprüche eine erfinderische Tätigkeit. 

Da die Beschwerdeführerin keine gesonderte Prüfung dieser 

Ansprüche beantragt hat, bedarf es hierfür keiner nàheren 

Begründung. Diese Ansprüche fallen daher zusanunen mit den 

zugehörigen Hauptansprüchen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

(CW't 
	

~6\'/ 

P. Martorana 
	

A. Jahn 
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