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

PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner verteilerschliissel:

(ay [ 1 Verdffentlichung im ABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder
(c)y [(X] An Vorsitzende

ENTSCHETID UNG
vom 26. November 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0464/96 - 3.3.3
Anmeldenummer: 86116805.2
verdffentlichungsnummer: 0233336

IPC: c08B 31/12
verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
verfahren zur Verdtherung von Starke

Patentinhabexr: -
Degussa Aktiengesellschaft

Einsprechender:
Eridiana Béghin-Say

Stichwort:

Re}evante Rechtsnormen:
EPUJ Art. 56, 123(2)

Schlagwort:

vAnderungen zuldssig - nach {lbereinstimmung mit
Erstoffenbarung"

vgrfinderische Tatigkeit - ja - Gegenversuche nicht
iiberzeugend"

Zzitierte Entscheidungen:
G 0009/91, G 0010/91

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 10.93



Europaisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammem Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzelchen: T 0464/96 - 3.3.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 26. November 1998

Beschwerdefihrer: Eridiana Béghin-Say
(Einsprechender) Havenstraat 81
B-1800 Vilvoorde (BE)

Vertreter: Keller, Gunter, Dr.
Lederer, Keller & Riederer
Patentanwdlte

Prinzregentenstrafle 16
D-80538 Miinchen (DE)

Beschwerdegegner: Degussa Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) Weissfrauenstrafe 9
D-60211 Frankfurt (DE)
Vertreter: -
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europidlischen Patentamts, die am

18. Mirz 1996 zur Post gegeben wurde und mit
der der Einspruch gegen das eurcopéische
Patent Nr. 0 233 336 aufgrund des Artikels
102 (2) EPU zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammex:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: P. Kitzmantel
A. Lindgvist



- 1 = T 0464/96

Sachverhalt und Antrage

3207.D

Die Erteilung des europdischen Patents Nr. 0 233 336 der
DEGUSSA Aktiengesellschaft, angemeldet am

3. Dezember 1986 unter Inanspruchnahme einer DE
Prioritdt wvom 15. Februar 1986, wurde am

3. November 1993 auf der Basis von 10 Anspriichen
bekanntgemacht.

Die unabhidngigen Anspriiche 1, 9 und 10 lauteten wie

folgt:

"1, vVerfahren zur Herstellung veridtherter Starken mit
einem substitutionsgrad (DS) von 0,005 bis 0,300 durch

Umsetzung mit Alkylidenepoxiden der allgemeinen Formeln

Rl
CHZ—(}H— (CH,) ,-N (I)
No \Rz R
oder
(+) Rl {-)
CH,-CH- (CH,) ,~-N—R; X (II)
N/ N\

in denen n = 1, 2 oder 3 bedeutet, R, und R, gleiche oder
verschiedene Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, R,
einen Alkylrest mit 1 bis 4. Kohlenstoffatomen oder den
Benzylrest darstellen, und %) chlorid, Bromid, Sulfat
oder Acetat entspricht, in Gggenwart von 0,2 bis

2,0 Gew.-% eines Alkali- oder Erdalkalihydroxid oder
Erdalkalioxids und 10 bis 35 Gew.-% Wasser, (jeweils
bezogen auf die Stérke (atro), wobei je Mol Stéarke,
berechnet als Anhydroglukoseeinheit in der
Trockensubstanz, 0,005 bis 0,5 Mol der Epoxide gemdf den
Formeln (I) oder (II) eingesetzt werden, dadurch

gekennzeichnet, dafs man die Umsetzung bei 5 bis 40 °C in
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Gegenwart eines pulverférmigen Gemischs, bestehend aus
Kieselsdure und Calciumhydroxid oder -oxid (aktivator)
durchfihrt, das zu 10 bis 50 Gew.-% aus einer
feinteiligen Kieselsdure besteht, deren spez. Oberflédche
zwischen 60 und 700 m’/g liegt, wobei man den Aktivator
der Stidrke vor dem Epoxid zusetzt, in einer Menge, die
so beschaffen ist, daR der pH-Wert derx verdtherten
Stirke bei >9 (5 Gew.-% Suspension) liegt, und die
Kieselsdure zu 0,02 bis 2,0 Gew.-% in dem
Reaktionsgemisch vorhanden ist, bezogen auf dessen

Gesamtmenge. '

"9, pulver férmiges Gemisch, bestehend aus 10 bis

50 Gew.-% einer hydrophilen Kieselsidure mit einer
spezifischen Oberfliche von 190 bis 450 m?/g und 50 bis
90 Gew.-% Calciumhydroxid oder -oxid."

"“10. pulver férmiges Gemisch, bestehend aus 10 bis

50 Gew.-% einer hydrophoben Kieselsidure (spez.
Oberfliche zwischen 60 und 700 m?/g) oder eines Gemisches
aus hydrophilen (spez. Oberfliache 190 bis 450 m?/g) und
der hydrophoben Kieselsdure, 50 bis 90 Gew.-%
Calciumhydroxid oder -oxid, wobei das Kieselsduregemisch

bis 20 % hydrophobe Kieselsaure enthalt."

Gegen das Patent erhoben, gestiitzt auf die Bestimmungen
des Artikels 100 a) und c) EPU,

ERIDANIA BEGHIN-SAY (Einsprechende I) am 2. August 1994,
und

EMSLAND STARKE CGmbH (Einsprechende II) am 3. August 1994
Einspruch und beantragten den Widerruf des Patents in

seinem gesamten Umfang.

Die Einsprechende II zog ihren Einspruch mit Schriftsatz

vom 3. November 1995 zuriick.
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Die Einsprechenden stiitzten ihre Antrage u. a. auf

folgende Entgegenhaltungen:

D1: EP-A-0 031 477,

D3: Us-a-4 281 109,

D6: J.. Soc. Cosmetic Chemists 16 (1965) 251 - 260,
D7: Die Starke in der Kosmetik und Pharmazie,

Handbuch der Stédrke in Einzeldarstellungen,
Bd. V, Paul Parey (Berlin) 1973, Seiten 54 - 57,

D12: Chemical Abstracts, Bd. 90, No. 22, 28. Mai 1979,
Seite 318, Abstract No. 173538¢t,

D13: Chemical Abstracts, Bd. 78, No. 24,

18. Juni 1973, Seite 176, Abstract No. 150545¢f.
Mit ihrer am 7. Februar 1996 miindlich verkiindeten und am
18. Marz 1996 schriftlich begriindeten Entscheidung wies

die Einspruchsabteilung die Einspriiche zurick.

In dieser Entscheidung wurde festgestellt, daR das
Merkmal "wobei man den aktivator der Stdrke vor dem
Epoxid zusetzt' als bevorzugte Ausfiihrungsform der
Erfindung den Erstunterlagen entnehmbar sei, und der
dieses Merkmal enthaltende Anspruch 1 des Streitpatents
daher Artikel 123 (2) EPU nicht verletze. Weiters
anerkannte die Entscheidung die Neuheit der Anspriche 9
und 10 gegeniiber den Entgegenhaltungen D12 und D13 und
stellte fest, daf die Neuheit der ilibrigen Anspriche

nicht bestritten worden sei.

SchlieRlich bejahte die Entscheidung auch das Vorliegen
erfinderischer Tatigkeit, weil der Fachmann ausgehend
von D1 dem iibrigen Stand der Technik, insbesondere D3

und D6, keine Anregung zur Entwicklung eines beziiglich
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Reaktionsausbeute, Homogenitdt und Grobanteil

verbesserten Verfahrens zur Veridtherung von Starke
entnehmen konnte, das bei niedrigeren Temperaturen
arbeiten und eine in bestimmter Weise zu erfolgende

Zugabe wvon Kieselsiure erfordern wiirde.

Gegen diese Entscheidung hat unter gleichzeitiger
Entrichtung der Beschwerdegebiihr die Einsprechende I
(Beschwerdefiihrerin) am 17. Mai 1996 Beschwerde
eingelegt und am 25. Juli 1996 die Beschwerdebegriindung

nachgereicht.

Im Schriftsatz wvom 18. Juni 1998 und wihrend der
miindlichen Verhandlung am 26 . November 1998 hat die

Beschwerdefiihrerin ihr Vorbringen erganzt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) brachte ihre
Argumente im Schriftsatz vom 22. Januar 1997 und wdhrend
der miindlichen Verhandlung vor, im Verlaufe derer sie,
zundchst als Hilfsantrag, dann, nach Verzicht auf eine
Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten
Fassung, als ihren einzigen Antrag, einen gednderten
Anspruch 1 vorlegte, dessen Oberbegriff gegeniiber der
erteilten Fassung unveridndert ist (siehe obiger Punkt I)

und dessen Kennzeichen wie folgt lautet:

wdadurch gekennzeichnet, dafR man die Umsetzung bei 5 bis
40 °C in Gegenwart eines pulverférmigen Gemischs,
bestehend aus Kieselsdure und Calciumhydroxid oder -oxid
(Aktivator) durchfihrt, das zu 10 bis 50 Gew.-% aus
einer feinteiligen Kieselsdure besteht, deren spez.
Oberfliche zwischen 60 und 700 m?/g liegt, wobei man

zuerst Stdrke und Aktivator miteinander bis zu 10 min in

einem Chargenmischer mischt, und anschliefRend das Epoxid

in Form einer wéfrigen L&sung aufspritht, mit einer Menge
an Aktivator, die so beschaffen ist, daf der pH-Wert der
verdtherten Starke bei >9 (5 Gew.-% Suspension) liegt,

und die Kieselsdure zu 0,02 bis 2,0 Gew.-% in dem
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Reaktionsgemisch vorhanden ist, bezogen auf dessen

Gesamtmenge. " [Unterstreichung des gednderten Merkmals

durch die Kammer] .

In ihren schriftlichen Vorbringen und im Verlaufe der

miindlichen Verhandlung machte die Beschwerdefiihrerin im

wesentlichen folgende Ausflihrungen:

(1)

(ii)

(iii)

Die Beschwerdegegnerin hatte nicht glaubhaft
gemacht, dafs das in Anspruch 1 beanspruchte
Verfahren gegeniiber dem gemdR Entgegenhaltung D1,
das bei hoherer Temperatur und ohne die Gegenwart
von Kieselsdure arbeite, zu hdheren Ausbeuten
fiihre. Dem widersprédchen ndmlich die von der
Beschwerdefiihrerin durchgefihrten Versuche, die
einerseits in Gegenwart von Kieselsidure sogar zu
niedrigeren Ausbeuten fiihrten und die anderseits
zeigten, daR die in den Beispielen des
Streitpatents ausgewiesenen vermeintlich hdheren
ausbeuten in Wirklichkeit nur durch die
analytisch nicht separat erfaRte zusdtzliche
Anwesenheit von Reaktionsprodukten von Epoxid mit
Kieselsdure zustandegekommen seien (siehe mit der
Beschwerdebegrindung eingereichter

Versuchsbericht).

Auch kénne dem Arbeiten bei niedrigeren
Temperaturen, z. B. Raumtemperatur, an sich keine
erfinderische Tatigkeit beigemessen werden, weil
es z. B. aus D3 bekannt gewesen sei, die
Stirkeveritherung auch bei Raumtemperatur
durchzufithren. Das Streitpatent hédtte nur den
bekannten Nachteil einer lédngeren Reaktionszeit

bei tieferen Temperaturen in Kauf genommen.

Die Ldsung der einzigen objektiv vorliegenden
Aufgabe, némlich die Einhaltung einer homogenen

Kornverteilung durch die Zumischung von
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Kieselsdure (und damit verbunden eine niedrigere
Riihrenergie) beruhe aber deshalb nicht auf
erfinderischer Tatigkeit, weil dieser Effekt
einzig auf der, infolge der Kieselsédure
verbesserten Rieselfihigkeit der Stérke beruhe,

was aber z. B. aus D6 und D7 bekannt gewesen sei.

paR die Kieselsdure vor der Zugabe einer zur
Verklumpung fihrenden wiRrigen Epoxidldsung
zugefiigt werden misse, sei trivial und kénne

gleichfalls nicht als erfinderisch gelten.

Die Beschwerdefiihrerin stellte weiter fest, dafB
der Hinweis in D6 auf eine - infolge der
Kieselsidurebedeckung - verzodgerte Wasseraufnahme
den Fachmann vom Einsatz der Kieselsdure als
FlieRverbesserer nicht abgehalten hitte, weil
dieser negative Effekt in vorhersehbarer Weise
bei den erfindungsgemdf verwendeten langeren

Reaktionszeiten keine Bedeutung habe.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin kdnnen wie folgt

zusammengefaRt werden:

(1)

Die Ausbeuteangaben, die die Beschwerdefiihrerin
in dem mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
Versuchsbericht (Table 1, column nefficiency")
gemacht habe, seien nicht glaubhaft, weil die
Stickstoff-Werte der dortigen Beispiele 1, 2 und
3, entgegen der Erwartung fiir gleiche

Starkeproben, unerklirliche Schwankungen zeigten.

Auch die zweite Aussage des genannten
Versuchsberichts, namlich die behauptete
vVerfilschung der Ausbeuten in Gegenwart von
Kieselsidure durch deren Reaktion mit dem Epoxid

(siehe Table 2), sei im Lichte der gegenteiligen
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Versuchsergebnisse der Beschwerdegegnerin
(Schriftsatz vom 22. Januar 1997, Punkt 4.2)
nicht glaubhaft.

Die gemdf Beispiel 14 des Streitpatents
erfindungsgemidft erreichbare Ausbeuteverbesserung

sei somit nicht widerlegt.

Das Erreichen der patentgeméfien hohen Ausbeuten
bei Reaktionstemperaturen bis 40 °C sei gegeniiber
D3 iiberraschend, weil gemdfs dem dortigen

Beispiel 12 bei Raumtemperatur nur eine viel

niedrigere Ausbeute erzielt worden sei.

Beispiel 10 des Streitpatents zeige iiberdies, daf’
auch die erfindungsgemdfe verwendung niedriger
Reaktionstemperaturen insofern zur erfinderischen
Titigkeit beitrage, als dort offenbart sei, daf
bei Umsetzungstemperaturen von bis zu 40° in
unvorhersehbarer Weise eine besonders homogene

Kornverteilung erzielt werde.

auch das Merkmal des Anspruchs 1, wonach der
Aktivator der Stdrke vor dem Bespriihen mit der
Epoxidldsung zusetzt wird, sei nicht naheliegend
gewesen, well der Fachmann befiirchtet hatte, daf
die als Folge der Mischung mit dem Aktivator
eintretende Bedeckung der Oberflédche der
Stiarketeilchen mit Kieselsdure deren Reaktivitéat
gegentiiber dem Epoxid erheblich gemindert hatte;
dies umso mehr bei den (wegen der erfindungs-
gemidRen tiefen Temperaturen erforderlichen)
langen Reaktionszeiten, weil dann noch die
Hydrolysegefahr des Epoxids im vorhandenen
alkalischen Milieu als Konkurrenzreaktion

hinzutrete.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent aufgrund des in
der miindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags

aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriinde

3207.D

Die Beschwerde ist zuldssig.

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Das im Beschwerdeverfahren in den Anspruch 1
eingefiigte Merkmal "wobei man zuerst Stdrke und
Aktivator miteinander bis zu 10-min in einem
Chargenmischer mischt, und anschlieRend das Epoxid in
Form einer wissrigen Lésung aufspriht" entspricht der
Offenbarung auf Seite 10, Zeilen 8 bis 11 der
Erstunterlagen (Seite 5, Zeilen 34 bis 36 der
Patentschrift). Dieses Merkmal bedeutet eine
Einschrinkung des ersetzten Wortlauts "wobel man den

Aktivator der Stidrke vor dem Epoxid zusetzt".

Anspruch 1 erfiillt somit die Bedingungen des
Artikels 123 (2) und (3) EPU.

Die iibrigen Anspriiche 2 bis 10 sind gegeniber der
erteilten Fassung unverédndert. Im Einspruchs- und
Beschwerdever fahren wurde nicht bestritten, daf sie
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfiillen.
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Stand der Technik

Entgegenhaltung D1

Gemifs dem einzigen Patentanspruch betrifft diese
Entgegenhaltung ein Verfahren zur Herstellung
kationischer Starkedther durch Umsetzung von Starke
mit Alkylidenepoxiden in alkalischem Medium in
Gegenwart von Wasser, wobei die Stidrke bei
Temperaturen von etwa 50 bis 120 °C mit
Alkylidenepoxiden umgesetzt wird, die eine tertidre
Aminogruppe oder eine quartdre Ammoniumgruppe
aufweisen, und wobei die Umsetzung in einem Medium
erfolgt, das etwa 10 bis 35 Gew.-% Wasser und etwa
0,2 bis 2,0 Gew.-% Calciumhydroxid oder Calciumoxid
enthdlt.

Als Alkylidenepoxide kommen insbesondere solche der
Formeln (I) und (II) gemaf Streitpatent in Frage
(Seite 3, Zeilen 17 bis 23) und diese werden in
Mengen von 0,005-0,5 Mol Epoxid pro Mol Starke
(berechnet als Anhydroglucoseeinheit in der
Trockensubstanz) verwendet (Seite 3, Zeilen 34 bis
37).

Gemif Seite 4, Zeilen 13 bis 19 kann das
Calcium(hydr)oxid der Starke zuerst zugemischt und
dann die Epoxidldsung zugegeben werden (siehe
Beispiele 2 bis 6) oder es kann auch umgekehrt

verfahren werden (siehe Beispiel 1).

Entgegenhaltung D3

Diese Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von kationischer Stiarke, wobei Stéarke mit
einem Feuchtigkeitsgehalt wvon weniger als 30 Gew.-%

oder ein Stirke-Filterkuchen mit einem
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Feuchtigkeitsgehalt von héchstens 46 Gew.-% mit einer
wiRrigen Ldsung aus einer Vormischung eines Alkali-
oder Erdalkali-Katalysators und eines Dialkylamino-
oder Trialkylammonium-substituierten Epoxids (oder
des entsprechenden Halohydrins), z. B.
Glycidyltrimethylammoniumchlorid (Anspruch 7), a)
bespriiht und dann b) bei einem pH von zumindest 11 in
trockenem oder im wesentlichen trockenem Zustand zur
Reaktion gebracht wird (cf£. Anspriiche 1 und 2).

Die Reaktion b) kann bei 25 bis 140 °C wdhrend 0.5
bis 40 Stunden durchgefiihrt werden, wobei beil
niedrigeren Temperaturen ldngere Reaktionszeiten
verwendet werden (Anspruch 3; Spalte 2, Zeilen 53 bis
55; Spalte 4, zeilen 31 bis 36).

wahrend die meisten Beispiele bei Temperaturen von 70
bis 80 ©°C arbeiten, findet die Reaktion gemdfs den
Beispielen 4 und 12 bei Raumtemperatur statt.

Entgegenhaltung D6

Dieser Artikel beschreibt die Wirkung der
wasserdampfaufnahme auf die Teilcheneigenschaften von

Maisstédrke.

Insbesondere wird berichtet, daf® es beim Zusatz von
hydrophober Kieselsdure (Fillstoff R 972) mit einer
spezifischen Oberfléche von 120 + 30m?/g BET in
Konzentrationen von 0,05, 0,1, 0,5 und 1 %, ebenso
wie von kolloidaler Kieselsdure AEROSIL® bekannt,
zur Bildung einer Kieselsdure-Schicht auf den Stéarke-
Einzelteilen kommt, wobei ab einer kritischen
Konzentration von 0,5 % ein geschlossener
monopartikulédrer Film vorliegt (cf. Seite 252,
7zeilen 17 bis 19; Seite 253, zeilen 18 bis 20;
Seite 259, Zeilen 18 bis 21 und zeilen 31 bis 34).
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GemiR Seite 259, Zeilen 30 bis 34 wird dadurch die
interpartikuldre Reibung pedeutend verringert, wobeil
ihr Wert ab der Konzentration von 0,5 % bei allen
Feuchtigkeitsgehalten konstant bleibt.

Auf Seite 260, Zeilen 10 bis 26 wird berichtet, daf
durch die Bedeckung mit hydrophober Kieselsdure die
Wassgrdampfaufnahme zwar in den ersten wenigen
Stunden verzdgert ablduft, daRR es aber danach zur
Aufnahme der gleichen wasserdampfmengen wie in

Abwesenheit von Kieselsdure kommt .
Neuhelit

Die Frage der Neuheit wurde im Beschwerdeverfahren
nicht aufgeworfen, und die Kammer sieht im Hinblick
auf die diesbeziiglichen SchluRfolgerungen in

Punkt II.1.2 der angefochtenen Entscheidung keine
Veranlassung, an der Neuheit der Gegenstédnde der

Anspriiche 9 und 10 zu zweifeln.

Die Neuheit der Anspriiche 1 bis 8 war nicht
Gegenstand der Einspriche und steht damit auler
Diskussion (cf. G 9/91 und G 10/91, ABl. EPA 1993,
408 und 420) .

Erfinderische Tdtigkeit
Nichstliegender Stand der Technik

Da D1 (siehe obiger Punkt 3.1), wie das Streitpatent,
ein Verfahren zur Trockenkationisierung von Stérke
betrifft, das die Verdtherung in Gegenwart von
Calciumhydroxid oder Calciumoxid mit den gleichen
Alkylidenepoxiden durchfiihrt, kann diese
Entgegenhaltung als nichstliegender Stand der Technik
gelten.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
unterscheidet sich von D1 durch die folgenden drei
Merkmale:

(1) durch die niedrigere Umsetzungstemperatur von
5 bis 40 °C,

(2) - durch die Verwendung des auch gemafl D1
eingesetzten Calcium(hydr)oxids, jedoch nicht
allein, sondern in Abmischung mit einer
bestimmten Menge einer Kieselsaure bestimmter
spezifischer Oberfliche in bestimmten Mengen,
mit der MaRgabe, dafs

(3) die vorgenannte Abmischung (= Aktivator) der

gtirke vor dem Epoxid zugesetzt wird.

5.2 Aufgabe und Ldsung

5.2.1 Gemifk den Erstunterlagen bestand die Aufgabe der
Erfindung in der Bereitstellung eines Verfahrens zur
Herstellung von kationischen Stirkedthern (i) in
hoher Ausbeute, das (ii) wenig Riihrenergie bendtigt,
(iii) die Reaktionsgefdfie nur kurzzeitig blockiert
und das (iv) ein Absieben des Reaktionsproduktes zum
Abtrennen von Grobanteilen entbehrlich macht
(Seite 5, Zeilen 16 bis 22; Seite 11, Zeilen 1 bis

12).

5.2.2 Die Losung dieser Aufgabe erfolgt gegeniiber D1 durch
die in Punkt 5.1 genannten MaRnahmen (1), (2) und
(3).

5.2.3 Die Kammer ist aufgrund der folgenden Tatsachenlage

iiberzeugt, daR das Verfahren gemidf Anspruch 1 die

genannte Aufgabe in allen ihren Aspekten lost:

3207.D R A
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5.2.3.3

5.2.3.4
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GemifRl den Beispielen des Streitpatents kann Starke
bei 20 °C in Gegenwart von Kieselsdure bis zu einer
Ausbeute von 93,9 % (Beispiel 14) verdthert werden.
Dies belegt die L&sung des Aspekts (i) der genannten

Aufgabe.

Aus Beispiel 14 geht auch hervor, daf das
erfiqdungsgeméﬁ hergestellte Produkt ein sehr gutes
FlieRverhalten aufweist, woraus folgt, dafz im Reaktor
vergleichweise wenig Rilhrenergie aufgewendet werden
muf. Somit wurde auch Aspekt (ii) der genannten

Aufgabe geldst.

Gemifs den Beispielen 1 bis 6, 8 und 9 wird das
Reaktionsprodukt jeweils nach 20 Minuten aus dem
Reaktor ausgetragen, SO daf auch die Aufgabe einer
geringen wBlockierung" des Reaktors (Aspekt (iii))
als erfiillt gelten kann.

SchlieRlich zeigt Beispiel 10, daf bei einer
Durchfiihrung der Verdtherung bis zu 40 °C eine
sufRerst homogene Kornverteilung mit sehr wenig
Grobanteil erreicht wird (bei 40 °C: 1,0 % > 100 nm,
99,0 % < 100 pm), so daR auch Aspekt (iv) der

genannten technischen Aufgabe geldst wurde.

Somit kann die gestellte Aufgabe in allen ihren

Aspekten als geldst gelten.
Naheliegen

GemaR Artikel 56 EPU gilt eine Erfindung als auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie
sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik ergibt. Im vorliegenden
Fall bedeutet dies, daf das Vorliegen erfinderischer
Tatigkeit fir den Gegenstand des Anspruchs 1 dann

bejaht werden muR, wenn die LOsung der bestehenden
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technischen Aufgabe durch die getroffenen Mafnahmen
(siehe obiger Punkt 3.1, Merkmale (1), (2) und (3))

nicht in allen ihren Aspekten nahegelegt war. Da im

Einspruchsverfahren der Grundsatz gilt, daf die
Einsprechende die Beweislast fiir von ihr aufgestellte
Behauptungen trédgt, kann ihren Antridgen nur
stattgegeben werden, wenn sie diese Behauptungen
entsprechend iiberzeugend, z. B. experimentell, belegt
(cf£. T 219/83 ABl. EPA 1986, 211 corr. 328 und

T 270/90 ABl. EPA 1993, 725).

Aspekt (i): hohe Ausbeute

Die Beschwerdefiihrerin hat beanstandet, dafs
Beispiel 14 des Streitpatents, das eine Erhdhung der
Ausbeute in Gegenwart von Kiesels&ure trotz einer
Reaktionstemperatur von nur 20 °C berichtet, wegen
fehlender Angaben nicht nacharbeitbar sei und daher
nicht glaubwiirdig belegen konne, daR die Gegenwart
von Kieselsdure in ursdchlichem Zusammenhang mit der
erreichten hohen Ausbeute stehe; daraus folgerte die
Beschwerdefiihrerin, daf diese hohe Ausbeute allein
die Konsequenz der langen Umsetzungszeiten sei. Da es
dem Fachmann aber bekannt gewesen sei, daf}
hinsichtlich der Ausbeute eine niedrigere Temperatur
durch eine lingere Reaktionszeit kompensiert werden
kénne, leiste der Faktor "Ausbeute" keinen Beitrag

zur erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdefiihrerin unterstiitzte diese
Argumentation durch Versuche, die sie mit der
Beschwerdebegriindung einreichte und mit Schriftsatz
vom 18. Juni 1998 korrigierte (im folgenden
wVersuchsbericht D22" genannt). Diese greifen den im
Streitpatent, Beispiel 14, behaupteten Ausbeuteeffekt

in zweifacher Weise an:
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In Table 1 des Versuchsberichts D22 werden die
Ausbeuten der Verdtherung von Kartoffelstédrke
einerseits in Abhingigkeit von der Temperatur und
anderseits in Abhingigkeit von der An- oder

Abwesenheit von Kieselséure gegeniibergestellt.

Dabei ergibt sich, unabhingig von der Gegenwart von
Kieselsdure, eine relative geringe Abhidngigkeit der
Ausbeute von der Temperatur (Ausbeute nach 6 Tagen
gemdfs den Beispielen 1 (Raumtemperatur), 2 (40 °C),

3 (46 °C): 95 %, 92 %, 92 %), aber eine grofie
Abhingigkeit von der Anwesenheit von Kieselséaure

(z. B. Beispiel 1 (Raumtemperatur, ohne Kieselsdure) :
Ausbeute 95 %; Beispiel 4 (Raumtemperatur, mit

Kieselsdure) : Ausbeute 82 %) .

Folgt man dem vVersuchsbericht D22, soO hiefe das
demnach, daR die Zugabe von Kieselsdure zu einer
Ausbeuteverringerung fihrte. _
Allerdings sind die Angaben in Table 1 des
Versuchsberichts D22 aus folgenden Griinden nicht
geeignet, die widersprechenden Ergebnisse in

Beispiel 14 des Streitpatents zu entkréften:

zunichst hielt sich das Verfahren, das in den
Beispielen 1 bis 5 des Versuchsberichts D22 angewandt
wurde, in mehreren Punkten nicht an die Vorgangsweise
gemdfs Anspruch 1 des Streitpatents. So wurde geméfs
den Beispielen 1 bis 3 das Kationisierungsagens VoI
dem Alkali zugegeben und anstelle von
Calcium(hydr)oxid wurde NaOH verwendet. Gemafs den
Beispielen 4 und 5 wurde die Kieselsdure zwar der
Stirke vor der Zugabe des Kationisierungsagens
zugemischt, aber nicht in Abmischung mit dem
"Alkali®, auch hier offenbar wieder NaOH, nicht
Calcium(hydr)oxid. Weiters machte die

Beschwerdegegnerin zu Recht darauf aufmerksam
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(Schriftsatz vom 22. Januar 1997, Punkt 3.2.1), daf
die fiir die Beispiele 1 und 3 des Versuchs-

berichts D22 angegebenen Stickstoff-Werte, aus denen
sich die Ausbeuten errechnen, erheblich schwanken
(Stickstoff-Wert nach 6 Tagen: Beispiel 1: 0.396 %,
Beispiel 3: 0,462 %) und ebenso erheblich vom
theoretischen Wert von 0,42 % entfernt liegen, obwohl
gemdft der vVerfahrensbeschreibung des Versuchs-
berichts D22 immer dieselbe Kartoffelstédrke mit einem
Wassergehalt von 19,9 % und 0,021 % unléslichem

Stickstoff eingesetzt wurde.

Die Kammer ist der Auffassung, daR sowohl die von
Anspruch 1 abweichende Herstellweise, als auch die
Unklarheit beziiglich der Stickstoffwerte dazu fihren,
dak die Resultate des Versuchsberichts D22 nicht
geeignet sind, die Ausbeuteangaben gemdf Beispiel 14
des Streitpatents zu entkrdften.

Einerseits ist die Behauptung der Beschwerdefiihrerin
nicht belegt, daR die Unterschiede in der Herstellung
ohne Belang fiir das Ergebnis seien, und anderseits
ist auch die Erkldrung der Beschwerdefiihrerin fir die
stark differierenden Stickstoff-Werte, n&mlich daf
diese von der Verwendung unterschiedlicher Chargen
derselben Stidrke herriihrten, in Anbetracht der grofien

Divergenz der Werte nicht berzeugend.

Cemidfl Beispiel 6 und Table 2 des Versuchsberichts D22
hat die Beschwerdefiihrerin nach dem "Slurry-
Verfahren" in wifriger Suspension einerseits
Kartoffelstirke mit Kieselsdure und Kationisierungs-
mittel (Trial 1) und anderseits nur Kieselsdaure und
Kationisierungsmittel (Trial 2) umgesetzt und aus den
Stickstoff-Werten der Festststoffe abgeleitet, daf
die letztgenannten Stoffe in Abwesenheit von Stéarke
(= Trial 2) miteinander reagierten. Daraus schlofz die

Beschwerdefiihrerin, da auch in Anwesenheit von
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Stirke eine solche Reaktion stattfinden miiRte, so dafs
sich die Ausbeute an kationisiertem Produkt um den
Anteil an diesem Reaktionsprodukt (Kieselsdure +
Kationisierungsmittel) reduzierte, im Fall des
Beispiels 6 des Versuchsberichts D22 um 2.3 % (siehe
wihrend der miindlichen Verhandlung von der

Beschwerdefiihrerin iiberreichte Kalkulation).

Diesen Versuchsergebnissen hat die Beschwerdegegnerin
in ihrem Schriftsatz vom 22. Januar 1997, Punkt 4.2
mit Gegenversuchen widersprochen, wobei sie die
Ausbeuten der Verdtherung von Kartoffelstéarke,
ebenfalls nach dem "Slurry-Verfahren", einmal mit,
das andere Mal ohne Kieselsdure einander
gegeniiberstellte. Dabei stellte sie im ersten Fall
eine (korrigierte) Ausbeute von 80,7 % (Beispiel 1,
mit Kieselsdure) und im zweiten Fall eine solche von
80,5 % (Beispiel 2, ohne Kieselsdure) fest, was
hiefte, daR praktisch kein Ausbeuteunterschied
besteht.

Die Kammer schlieRt sich der Auffassung der
Beschwerdegegnerin an, daf die in Table 2 des
Versuchsberichts D22 enthaltenen Versuchsergebnisse
die Aussagen des Streitpatents (Beispiel 14) nicht
widerlegen konnen. Zwar zeigen diese Versuche fiir den
Fall der Abwesenheit von Stédrke die Méglichkeit einer
wie immer gearteten "Verbindung" (Adsorption?)
zwischen Kieselsdure und Kationisierungsmittel,
anderseits belegt die praktische Ausbeutegleichheit
gemdfd den Gegenversuchen der Reschwerdegegnerin, dafs
die Mdglichkeit der "Verbindung" zwischen der
Kieselsdure und dem Kationisierungsmittel in
Gegenwart von Stérke, falls sie in diesem Fall
{iberhaupt vorhanden ist, in kaum nennenswertem Malke
auftritt. Somit spielt die von der Beschwerdefiihrerin
diskutierte Ausbeuteverfidlschung in der Praxis eine

héchstens untergeordnete Rolle, die nichts an der
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Glaubwiirdigkeit der gemdfs Beispiel 14 des
Streitpatents angegebenen hdéheren Ausbeute in

Gegenwart wvon Kieselsidure von 93,9 % &ndert.

Die Beschwerdefithrerin hat daher die ihr zufallende
Beweislast nicht erfiillt, so daf filir die Beurteilung
der erfinderischen Tdtigkeit des Gegenstandes von
Anspruch 1 von der Richtigkeit der die Ausbeute mit
und ohne Kieselsdure betreffenden Angaben in
Beispiel 14 des Streitpatents auszugehen ist. Somit
£411t auch ihr Argument, daR die erfindungsgeméafien
erreichten hohen Ausbeuten nichts mit der Gegenwart
von Kieselsdure zu tun hdtten, sondern nur die Folge

der langen Reaktionszeiten wdren.

Dieser SchluR wird auch durch die von der
Beschwerdefiihrerin in der mindlichen Verhandlung
vorgebrachte, auf dem von der Patentinhaberin im
Priifungsverfahren (Schriftsatz yvom 13. Juli 1988,
Blatt 3 und 4) vorgelegten Versuchsbericht beruhende
These nicht widerlegt, derzufolge in Abwesenheit wvon
Kieselsidure hergestellte Stédrkedther, wegen ihres
durch Teilchenagglomeration bedingten Grobanteils
eigentlich eine héhere Ausbeute zeigen miiRten, weil
gemdR den Analysenergebnissen des Beispiels 1 und des
Vergleichbeispiels la dieses Versuchsberichts
Stirkedther-Teilchen mit einer Teilchengrdfie iber

200 pm einen viel héheren Stickstoffgehalt hdtten
(dort 0,542 %) als die erfindungsgemifien
hergestellten Stédrkedther (deren Stickstoffgehalt fiur
Teilchen iiber 200 pum bei 0,240 % liegt).

Tatsichlich berichtet dieser Versuchsbericht aber, in
{lbereinstimmung mit dem Streitpatent, trotz des
Anteils an hoch-stickstoffhédltigen Grobteilchen eine
erheblich niedrigere Ausbeute von 88,5 % fiir die
nicht erfindungsgemifen hergestellten Stédrkedther im

Vergleich zu einer Ausbeute von 92.8 % filr die



5.3.1.5

3207.D

- 19 - T 0464/96

erfindungsgemidfen hergestellten Stdrkedther. Die
Vermutung der Beschwerdefiihrerin, daf wegen des
héheren Grobanteils der in Abwesenheit von
Kieselsdure hergestellten Stérkedther die in
Beispiel 14 des Streitpatents berichtete geringere
ausbeute unrealistisch sei, ist daher durch die

Fakten nicht gestitzt.

Somit ist einerseits davon auszugehen, daR durch die
Veritherung der Stdrke gemdf den Bedingungen des
vorliegenden Anspruchs 1 eine Ausbeute erreicht
werden kann, die aufgrund des zitierten Standes der
Technik vom Fachmann nicht vorhergesehen werden
konnte, wobei anderseits dieser Effekt ursdchlich mit
der erfindungsgemdfs vorgesehenen Anwesenheit von

Kieselsdure zusammenhdngt.

Aspekt (ii): geringe Riihrenergie

Da dem Fachmann aus D6 (cf. Punkt 3.3 supra) bekannt
war, daf die Zugabe von hydrophober Kieselsdure zu
Maisstirke die interpartikuldre Reibung zwischen den
Stirketeilchen bedeutend verringert (cf. Seite 255,
Abbildung 4; Seite 259, Zeilen 30 bis 34), konnte er
erwarten, daR dieser Effekt auch im vorliegenden Fall
eintreten wird, wenn er die Kieselsdure in
Vorabmischung mit Calcium(hydr)oxid der Starke
susetzt. Da eine geringe interpartikulére Reibung
(siehe das “Fliefverhalten" in Beispiel 14 des
Streitpatents) unmittelbar zu einer verringerten
Riilhrenergie fiihren muf3, konnte dieser Effekt erwartet
werden und kann daher nichts zur erfinderischen

Tatigkeit beitragen.
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Aspekt (iii): kurze Blockierung der Reaktionsgeféfie

CemiR den Beispielen 1 bis 6 der Entgegenhaltung D1
erfolgt die Stérkeverdtherung bei 60 bis 80 °C in
einem Zeitraum von 55 bis 115 Minuten: Beispiel 1,
Variante 1: 80 °C, 10 min (Zugabe Epoxid) + 10 min
(Riithrzeit) + 5 min (Zugabe Calciumhydfoxid) + 30 min
(Reaktionszeit) = 55 min; Beispiel 5, Variante 2 (in
Verbindung mit Beispiel 1): 60 oc, 10 min (Zugabe
Calciumhydroxid) + 10 min (Rithrzeit) + 5 min (Zugabe

Epoxid) + 90 min (Reaktionszeit) = 115 min.

Demgegeniiber betréagt gemidR den Beispielen 1 bis 6, 8
und 9 des Streitpatents bei Raumtemperatur die
Verweilzeit im Reaktionsgefafs jeweils 20 Minuten:

5 min (Mischen Stdrke/Aktivator) + 5 min (Zugabe

Epoxid) + 10 min (Rithrzeit) = 20 min.

Nach den genannten Beispielen des Streitpatents
erfolgt die Fertigreaktion zur vollstédndig
veridtherten Stdrke bei 20 °C auRerhalb des
Reaktionsgefdfes in einem Vorratssilo innerhalb von

16 Stunden (Beispiel 2) und 7 Tagen (Beispiel 8).

Die Entgegenhaltung D1 enthilt keinen Hinweis auf die
patentgeméfe Méglichkeit der geringen Verweilzeit des
Reaktionsgemisches in einem Reaktor und einer
darauffolgenden Fertigreaktion auRerhalb desselben.
D1 offenbart zwar im Zusammenhang mit der Diskussion
des Standes der Technik auch, daft es bekannt war, bei
Raumtemperatur zu arbeiten, ohne allerdings eine
mégliche kurze Verweilzeit im Reaktor anzudeuten;
vielmehr kritisiert D1 diese bekannten Verfahren
wegen ihrer unbefriedigenden Ausbeute (cf. Seite 2,
Zzeilen 12 bis 33) und sieht die L&sung zum Erreichen
hoher Ausbeuten im Arbeiten bei h&éheren Temperaturen
von 50 bis 120 °C sowie den oben referierten léngeren

Verweilzeiten (cf. Punkt 5.3.3.1 supra) .
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Ebensowenig ist D3 (siehe Punkt 3.2 supra) ein
Hinweis auf kurze Verweilzeiten zu entnehmen, wobei
insbesondere gemdff den Beispielen 4 und 12, die eine
Reaktion bei Raumtemperatur vorsehen, Reaktions- und
somit Verweilzeiten im Reaktor von 4 Stunden bis zur
Fertigreaktion offenbart sind. Dariiber hinaus betragt
gemidfR Beispiel 12 die Ausbeute nur 74 %, womit die
vorstehend referierte Kritik in der Entgegen-

haltung D1 bezliglich des Arbeitens bei Raumtemperatur

bestdtigt wird.

Auch gegeniiber der Oof fenbarung von D3 lag somit die
Lésung des Aspekts (iii) des vorliegenden technischen

Problems nicht nahe.
Aspekt (iv): Vermeidung von Grobanteilen

GemafRl Beispiel 10 des Streitpatents gelingt es beim
erfindungsgemédlRen Arbeiten bei nicht mehr als 40 °C
eine sehr homogene Kornverteilung zu erhalten (cf.
punkt 5.2.3.4 supra), wahrend bei 80 °C mit einem
Anteil von 10,3 % an Teilchen > 100 pm eine erheblich
unglinstigere Kornverteilung vorliegt, was -
unbestritten von der Beschwerdefithrerin - dazu fihrt,

daR diese Grobanteile abgetrennt werden missen.

Wwahrend der Beschwerdefiihrerin zuzustimmen ist, dafB
die aus D6 bekannte, durch Kieselsidure-Zugabe
bedingte Verringerung der interpartikulédren Reibung
zwischen den Stérketeilchen ohne weiteres auch bei
der vorliegenden Veridtherungsreaktion in
vorhersehbarer Weise zur Verhinderung einer
Partikelagglomeration beitragen wird, 1laRt sich
dadurch der vorstehend referierte Temperatureffekt

nicht erkliren, geschweige denn vorhersehen.
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Somit gelingt es dem Verfahren gemdft Anspruch 1 des
Streitpatents in gegeniiber dem Stand der Technik
unerwarteter Weise, Stdrke&dther in hoher Ausbeute und
mit geringem Grobanteil bei niedrigen Umsetzungs-
temperaturen von 5 bis 40 oC und bei kurzen
Verweilzeiten im Reaktionsgefédfs herzustellen. Dafs
dabei ein zusdtzlicher vorteilhafter Effekt eintritt,
der .dem Erfinder in den Schof f&llt (siehe

punkt 5.3.2), hat keinen Einfluf auf das Nicht-
Naheliegen der Erfindung auf der Basis der nicht
vorhersehbaren L&sung der Aspekte (i), (iii) und (iv)

der vorliegenden technischen Aufgabe.

Anspruch 1 erfillt somit die Bedingungen des

Artikel 56 EPU.

Die abhidngigen Ansprliche 2 bis 8 betreffen besondere
Ausfithrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 und

sind somit ebenfalls erfinderisch.

Die erfinderische Tatigkeit der Gegensténde der
unabhingigen Anspriiche 9 und 10 wurde in der
angefochtenen Entscheidung (cf. Punkt 2.5) anerkannt
und von der Beschwerdefiihrerin im Beschwerdeverfahren
nicht bestritten. Die Kammer sieht keinen Grund, von

der SchluRfolgerung der Vorinstanz abzuweichen.

Der Gegenstand des Streitpatents beruht somit
insgesamt gegenlber dem zitierten Stand der Technik

auf erfinderischer Tdtigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:
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Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
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25 Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage
suriickverwiesen, das Patent auf der Basis des in der
miindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags und
einer noch anzupassenden Beschreibung

aufrechtzuerhalten.

Die Geschéftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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