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Sachverhalt und Antréage

2238.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung vom 24. Cktober 1996, mt der der

Ei nspruch gegen das européi sche Patent Nr. 0 493 495
(Anmel denunmmer 90 914 721.7), das auf der G undl age von
acht Ansprichen erteilt worden war, zurickgew esen

wur de.

Anspriche 1 und 3 lauteten we fol gt:

" 1. Verfahren zum destillativen Abtrennen von

Al kohol en mt Kettenl @&ngen bis 30, insbesondere zw schen
8 und 18 Kohl enst of f at onen, aus ei nem Gem sch von

Al kyl gl ycosi den und bei der Herstellung dieser

Al kyl gl ycosi de ni cht ungeset zten Al kohol en, wobei die

Al kohol e in zwei Stufen abgetrennt werden, dadurch
gekennzei chnet, dalR in der ersten Stufe ein

Fallfil mverdanpfer und in der zweiten Stufe ein
Dinnschi cht ver danpf er ei ngesetzt wird."

" 3. Ver f ahren nach Anspruch 1, gekennzei chnet durch
ei nen Betriebsdruck des Fallfilnmverdanpfers von 1 bis
20 nbar, insbesondere 3 bis 10 nbar."

Anspriche 2 und 4 bis 8 bezogen sich auf besondere
Ausf Uhrungsf ornmen des Verfahrens nach Anspruch 1

Nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung war der
Cegenstand der erteilten Anspriche 1 bis 8 neu im
H nblick auf die fol gende kol lidierende Entgegenhal tung:

(5) EP-0 362 671 (= WO 90/03977 = EP-0 437 460, die
i nhal tsgl ei chen Mtglieder der sel ben
Patentfamlie mt Prioritat DE 3833780)
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und erfinderisch imHinblick auf die Entgegenhal tung:

(2) EP- A1-0 092 876,

di e den nachstli egenden Stand der Technik darstellte,
mt Ricksicht auch auf die fol genden Entgegenhal tungen:

(3) U | manns Encykl opadi e der techni schen Chem e,
4. Aufl age, Band 2, Verfahrenstechnik
(G undoperati onen) Verlag Chem e,
Wei nhei m Bergstr. 1972, Seiten 650 bis 663;

(4) W nnacker - Kiichl er " Chem sche Technol ogi e",
Band 1, Allgeneines, 4. Auflage, Herausgeber:
Prof. Dr. H Harnisch et al., Carl Hanser Verl ag
Minchen Wen 1984, Seiten 364 bis 366;

(6) DE- A-3 723 826.

Mt Schrei ben vom 23. Februar 2001 | egten die

zugel assenen Vertreter der Beschwerdefihrerin

(Ei nsprechenden) eine notarielle Bescheinigung Uber die
Nanmensanderung der Beschwerdefihrerin (seit

1. Februar 1999 Degussa-Hils AG vormals Hils AG und
eine auf sie | autende Vol |l macht di eser Gesellschaft vom
8. Januar 2001 (0-95002 EP) vor. Der beantragten
Urschrei bung zur Nanmensanderung der Beschwerdef dhrerin
wur de st att gegeben.

In ithrer Mtteilung vom 20. Juni 2001 hat die
Beschwer dekanmer di e zur Di skussion stehenden Fragen
dar gel egt .

Mt Schrei ben vom 28. Juni 2001 beantragten die
bestel lten zugel assenen Vertreter der Beschwerdefihrerin
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di e Upbertragung der Stellung der Einsprechenden von der
Degussa- Hil s AG auf die Sasol Germany GrbH D esen
Schriftsatz unterzeichneten di e zugel assen Vertreter
sowohl im Nanen der Firnma Degussa-Hils AG als auch fuir
di e Sasol Cermany GrbH unter Bezugnahme auf die schon
vor gel egte Vol | macht vom 8. Januar 2001 der

Fi rma Degussa- Hil s AG und unter Berufung auf die

Al'l genei ne Vol Il macht Nr. 43639 der Firma Sasol GCernmany
G1bH.

In ei nem Bescheid vom 9. Juli 2001 aulRerte di e Kamrer
Bedenken hinsichtlich des Ubergangs der Ei nsprechenden-
stellung auf die Firma Sasol .

| n Beantwortung des Beschei des hat di e Beschwerde-
fdhrerin mt am 23. Juli 2001 ei ngegangenem Tel ef ax

f ol gende Ubertragungsvor gange dargel egt, umdie
beantragte Ubertragung der Stellung als Ei nsprechende zu
rechtfertigen:

a) Ubertragung des Geschéftsbereichs Tenside der Hils AG
auf ihre 100% ge Tochter, der Contensio Chem cals
GrbH (Marl).

H erzu wurden Auszige des Gesel |l schafterbeschl usses
der Contensio Chem cals GtbH zur Kapital erhéhung
durch Sachei nl age vom 23. Dezenber 1997 und des

Ei nbri ngungsvertrages vom 23. Dezenber 1997

vorgel egt. Letzterer bestimte den Eintritt der
Recht swi rkung zum 31. Dezenber 1997, 24:00 Unr

b) Weiterverkauf u. a. des Geschaftsbetriebs
Tenside (Marl) der Contensio Chem cals GrbH an die
RWE- DEA AG fur M neral oel und Chenie.
Hi erzu wurden Auszige aus ei nem Kauf- und
Abt retungsvertrag zw schen u. a. der
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Contensi o Chem cals GrbH und der RWE- DEA AG f Ur

M neral oel und Chem e vom 13. Mai 1998 eingereicht.
Der Eintritt der Rechtswi rkung war mt Wrkung zum
1. Juli 1998 vorgesehen.

c) Upbertragung des gesanten Cheni egeschafts der RWE- DEA
AG fur M neral oel und Chem e, das unter der
Firma Condea Chemi e GrbH gefidhrt wurde, auf die
Sasol Ltd., Sudafrika. Gegenstand der Ubertragung war
u. a. der Teilbetrieb in Marl betreffend Forschung
und Entw ckl ung, Marketing und Produktion von
Al kanol am nen, Al kyl phenol en, Butyl gl ykol en/ -
Acet at en, Et hoxyl aten, Ethyl enoxiden, Al kohol en auf
Basi s von Methyl ethyl ester u. a.
Hi erzu wurden Auszige aus einer als "Asset and Share
Agreenent"” bezei chneten Verei nbarung sow e der
"Notari al Deed" zw schen der RWE-DEA AG fur
M neral oel und Chem e und der Sasol Limted vom
8./9. Dezenber 2000 vorgel egt. Nach dem "Notari a
Deed" gehérte der Teil betrieb Marl zu den "Sold
Qperations” "consisting of the chem cal business
di vi si ons" der RWE-DEA AG fur M neral oel und Chem e.
Ferner wurde ei ne Erkl &rung vom 14. Marz 2001
vorgel egt, die von zei chnungsberechti gten Personen
der RWE-DEA AG fiur M neral oel und Chem e sow e der
Sasol Germany GrbH unterschrieben ist. In dieser
Erkl &rung wird bestéatigt, dall das von der RWE- DEA AG
far M neral oel und Chemi e unter dem Nanen Condea
gefihrte Chem egeschaft auf die Fa. Sasol Gernmany
GrbH Ubertragen wurde. Di ese sei heute I nhaberin
di eses Chem ebetri ebs.

VI1I. Im Schreiben der zugel assenen Vertreter der Beschwerde-

fdhrerin vom 23. Juli 2001 wrde die R chtigkeit der zu
den Ubertragungsgeschaften gemachten Angaben anwaltlich

2238.D Y A
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versichert und die Vertretungsbefugnis fur die
Fi rma RWE- DEA Akti engesel |l schaft fur M neral oel und
Chem e angezei gt.

Ei ne mindl i che Verhandlung fand am 31. Juli 2001 statt.
Ein Hlfsantrag und di e entsprechend geanderte Seite 2
der Beschrei bung wurden ei ngereicht. Der Anspruch 1 des
Hi | fsantrages, verglichen mt demerteilten Anspruch 1
enthielt das Merkmal "bei einem Betriebsdruck von 3 bis
20 nbar" nach demWrt "Fallfilnmerdanpfer”. In
Anspruch 3, verglichen mt demerteilten Anspruch 3,
wurde das Merkmal "...von 1 bis 20 nbar, insbesondere

3 bis 10 nbar" durch das Merkmal "...von 3 bis 10 nbar"
ersetzt. Die anderen Anspriche blieben wie erteilt.

Bezuglich der Neuheit des erteilten Anspruchs 1
(Hauptantrag), tréagt die Beschwerdefidhrerin mt H nweis
auf verschi edene Ent schei dungen der techni schen
Beschwer dekammern (T 904/91 vom 18. Januar 1995,

T 739/93 vom 6. April 1995, T 305/87, ABI. EPA 1991,
429, T 124/87, ABlI. EPA 1989, 491, T 666/89, ABlI. EPA
1993, 495) imwesentlichen vor, dall aus der

Ent gegenhal tung (5) di e beanspruchte Konbi nation eines
Fall fil mverdanpfers (F) in der ersten Stufe mt einem
Dinnschi cht verdanpfer (D) in der zweiten Stufe eines
Verfahrens zum destillativen Abtrennen von Al kohol en

di rekt zu entnehnen sei. Somit sei der Cegenstand des
Anspruchs 1 durch di e genannte Entgegenhal tung

neuhei tschadlich getroffen. Dies gelte auch fir den
gednderten Anspruch 1 des Hil fsantrages, da das Merkma
"3 bis 20 nbar” vom Fachmann in der Entgegenhal tung (5)
m tgel esen werde, weil ihmallgenein bekannt sei, dafl}
Betri ebsdrucke unter 5 nbar far Fallfil nverdanpfer

weni ger geeignet sind (siehe z. B. Entgegenhal tung (4),
Seite 365).



Xl .

2238.D

- 6 - T 0019/ 97

Bezuglich der erfinderischen Tatigkeit stelle die

Ent gegenhal tung (2), die sich mt einem
Abdesti |l | ati onsverfahren i m Labor mal3st ab befalit, den
nachstli egenden Stand der Techni k dar. Durch die Lehre
di eser Entgegenhal tung sei der Fachmann fir das
destillative Abtrennen von Al koholen allgenein auf die
Verwendung von Fil nverdanpfern in ei nem zwei stufigen
Ver f ahren hi ngewi esen. Beispiel V darin beschreibe die
Dur chf ihrung des Verfahrens mt der Konmbination D + D
bei einer Tenperatur von 120 °C und ei nem Druck von
ungef dhr 23 nbar (= 2cm Hg Druck). Um di e zugrunde-

| i egende technische Aufgabe zu | 6sen, néamich vom
Labor maf3st ab zum Pr odukti onsmaf3st ab zu wechsel n und die
Cerate gunstig und wirtschaftlich einzusetzen, ware der
Fachmann entweder durch Entgegenhal tung (4) (siehe
Seite 364) oder durch Entgegenhaltung (6) (siehe
Spalte 11) ohne weiteres auf die |dee gekomen, in der
ersten Stufe, anstatt D, F einzusetzen. D e Verwendung
von F in der ersten Stufe, in der noch keine

hochvi skosen Bedi ngungen herrschen, werde in der

Ent gegenhal tung (6) der Verwendung von D gl ei chgestellt
und |iege daher fiur den Fachmann auch aus

Kost entiber | egungen nahe.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hatte der
Fachmann aus den vier in der Entgegenhal tung (5)
erwdhnt en nbgl i chen Konbi nati onen ni cht gerade die
Konmbi nation F + D w e beansprucht hergeleitet, weil

di ese Ent gegenhal tung konkret nur di e Konbi nati onen

D+ Dund D+ K (K = Kurzwegverdanpfer) offenbarte. Der
Fachmann hatte di e Konbination F + D auch nicht
ernsthaft in Erwagung gezogen, weil die Entgegenhal tung
(5) Vakuundestill ati onsnmet hoden enpfehle, worin
Vakuunberei che von 0.01 bis 1 nbar (siehe Spalte 10,
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Zeilen 25 bis 30) oder von nur einigen nbar (siehe
Spalte 11, Zeilen 51 bis 55) verwendet werden, und

sol che ni edrigen Betriebsdrucke bekanntlich (siehe z. B
Ent gegenhal tung (4)) fir F weni ger geeignhet seien

(loc. cit. Seite 365). Di e beanspruchte Konbination

F + D stell e daher ei ne Auswahl aus zwei unabh&ngi gen
Listen dar (siehe T 24/95 vom 21. Cktober 1998, T 12/81,
ABl . EPA 1982, 296). Deswegen sei das beanspruchte
Ver f ahren gegeniuber der Entgegenhal tung (5) neu.

Hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit hatte der
Fachmann, von ei ner Konbi nati on der Lehren der

Ent gegenhal tungen (2) und (6) ausgehend, zwei mal eine
Auswahl treffen missen, da di e Entgegenhal tung (2)

| ediglich das wi ederholte (zweinalige) Einsetzen eines
Dinnschi cht verdanpfers (x2 D) beschrei be und die

Ent gegenhal tung (6) die Konbination D + K als bevorzugt
darstelle. Unter diesen Unsté&nden wire der Fachmann
nicht unmttel bar auf die |dee gekomren, die Konbination
F + Din einem Abdestillationsverfahren zu verwenden.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents
sowi e di e Ubertragung der Stellung der Einsprechenden
von der Firma Degussa-Hils AG auf die

Firma Sasol Germany GrbH, hil fsweise auf die

Fi rma RWE- DEA Akti engesel |l schaft fur M neral oel und
Chem e festzustellen

Di e Beschwer degegnerin beantragte di e Beschwerde

zur ickzuwei sen (Hauptantrag) oder die Entschei dung

auf zuheben und das Patent auf der G undl age der
Anspriche 1 bis 8 gemal3 Hi |l fsantrag und ei ner angepaldten
Beschrei bung aufrecht zuerhal ten
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Ent schei dungsgr tinde

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
der Regel 64 EPU und ist daher zul assig.

Das Ei nl egen der Beschwerde und deren Begrindung
erfolgte imNamen und in Vol |l macht der Firma Hils AG
deren Ei nspruch mt der angegriffenen Entschei dung

zur ickgewi esen wurde. Die Unfirm erung der

Ei nsprechenden i n Degussa-Hils AG i m Lauf des weiteren
Beschwer deverfahrens ist far die Zul dssigkeit der
Beschwer de ohne rechtliche Bedeutung. Die rechtliche
|dentitat der Firma Hils AG als juristische Person
anderte sich weder durch di e Nanmensanderung noch durch
di e Auf nahnme der Degussa AG durch Verschnel zung.

Ubertragung der Ei nsprechendenstel | ung

2238.D

Auf grund der von der Firma Degussa-Hils AG mt Schreiben
vom 28. Juni 2001 beantragten Ubertragung der Stellung
al s Einsprechende auf die Firma Sasol Germany GrbH i st
zu prufen, ob und ab wann di ese Gesellschaft anstelle
der Degussa-Hils AG Partei des Beschwerdeverfahrens

wur de.

Mt der Entscheidung G 4/88 der G oflen Beschwer dekamrer
(ABI . EPA 1989, 480) ist anerkannt, dalR die Stellung des
Ei nsprechenden als Partei Ubertragen werden kann, wenn
der Einspruch als zum Geschéaftsbetrieb des

Ei nsprechenden gehérend zusanmmen nit jenem Bereich

di eses Geschaftsbetriebes an einen Dritten Ubertragen
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oder abgetreten wird, auf den sich der Einspruch
bezi eht .

Wi t ergehende prozessual e Anforderungen zur Wrksankeit
der Ubertragung der Verfahrensstellung des

Ei nsprechenden werden von der G ofen Beschwer dekamrer
ni cht genannt.

Aus den G unden dieser Entscheidung | assen sich keine
Cesi chtspunkte herleiten, die eine nehrfache

recht sgeschaftliche Ubertragung der Einspruchsstellung
i m Rahnmen ei ner Recht snachf ol gerkette ausschli el3en,

sof ern nur jeder einzelne Ubertragungsakt den

Anf orderungen der Entschei dung der G olen

Beschwer dekanmer genigt. Unter Bezugnahne auf diese
Ent schei dung der G of3en Beschwer dekammer wurde auch das
Recht, Beschwerde einzulegen, als mt dem (Teil-)
Ceschaftsbetrieb tbertragbar angesehen (T 563/ 89 vom
3. Septenber 1991, Ziffer 1.1 der G lUnde).

D eser Rechtsprechung fol gend halt die Kammer eine
Ubertragung der Beteiligtenstellung in jeder Lage eines
anhangi gen Ei nspruchsbeschwer deverfahrens fir zul assi g,
wenn sie zusanmmen nit der Ubertragung des Geschafts-
betri ebs oder Unternehnensteils erfolgt, in dessen

I nt eresse di e Beschwerde ei ngel egt worden ist.

D e Beschwerdef dhrerin Degussa-Hils AG hat substantiiert
dargel egt, dalR der im streitgegenstandlichen Verfahren
ei ngel egte Ei nspruch i hrem Geschéaftsberei ch Tensi de
zugeordnet war und durch jeweils rechtsgeschéaftliche
Ubertragung nit di esem Teil betrieb zunachst als
Sacheinlage in die Firma Contensi o GrbH ei ngebracht

wur de, sodann durch Weiterverkauf mt Wrkung zum

1. Juli 1998 an die Firma RWE-DEA AG fur M neral oel und



2238.D

- 10 - T 0019/ 97

Chem e in deren das Chem egeschaft fuhrenden

Tocht ergesel | schaft Condea GrbH und schliel3lich durch
Wei terveraulBerung an die Firma Sasol Limted, Sidafrika,
in deren Tochtergesellschaft Sasol Germany GrbH

ei ngebracht wurde.

Diese materiellrechtliche Ubertragungskette wurde durch
di e spatere, zum Verfahren mtgeteilte, Namensanderung
der Firma Hils AG in Degussa-Hils AG nicht unterbrochen.

Der Sachvortrag der Beschwerdef Ghrerin bezieht sich

i nsbesondere auf die Ubertragung des jeweiligen

Tei |l betriebs Tenside bzw. Chem e als Ganzes &ahnlich
einer (Teil-) Gesantrechtsnachfolge und nicht nur auf
di e Ubertragung einzel ner gewerblicher Schutzrechte
(vgl. T 659/92, ABlI. EPA 1995, 519), so dal die in der
Ent schei dung G 4/ 88 (supra) geforderten materiell -
rechtlichen Voraussetzungen zur Ubertragung der

Ei nspruchsstel lung fir jeden oben aufgefihrten
Ubertragungsakt schl iissi g dargel egt sind.

Di e ordnungsgenalRe Partei stellung der Ei nsprechenden i st
al s all genei ne Verfahrensvoraussetzung von Ants wegen zu
priufen und betrifft die Zul &ssigkeit der weiteren

Ver f ahr enshandl ungen, insbesondere das Recht der

Firma Sasol Gernmany, in der mindlichen Verhandl ung

W rksam Antrage als Beschwerdef Uhrerin zu stellen

Si nd Verfahrenstatsachen von Ants wegen zu prifen,

rei cht der bl oRRe schl lissige Sachvortrag der

Ei nsprechenden zum Nachwei s nicht aus. D e Kanmer nuf3
vi el mehr aufgrund der vorgel egten Beweismttel vom
Vor |l i egen des behaupteten Sachverhal ts Uberzeugt sein,
i st aber nicht an bestimte formiche Beweismttel
gebunden (Artikel 117 (1) EPU
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Auf grund der von der Ei nsprechenden i m Verfahren

vor gel egt en Auszige der Vertragsurkunden, der

genei nsanmen Erkl arung der Zei chnungsberechtigten fur die
Fi rmen RWE- DEA Aktiengesel |l schaft fur M neral oel und
Chem e sowi e der Sasol Germany GrbH vom 14. Marz 2001 in
Ver bi ndung mt der anwal tlichen Versicherung zur

Ri chtigkeit der vorgetragenen Ubertragungstatsachen vom
23. Juli 2001 ist die Kammer davon Uberzeugt, dalR die
den recht sgeschaftlichen Ubertragungsgeschaften

zugr undel i egenden Vorgange stattgefunden haben. Fur die
Kamer ergeben sich kei ne Anhal t spunkte, dald die

Recht sgeschéafte rechtlich nicht wrksam vol |l zogen

wur den, auch wenn aus G unden einer vertraglichen

Cehei mhal t ungsver pflichtung die Vertrage nur in Auszigen
vorl agen. Die in der Entscheidung G 4/88 (supra)
genannten materiellrechtlichen Voraussetzungen zur
Ubertragung der Einspruchsstellung von der

Ei nsprechenden Firnma Degussa-Hil s AG auf die

Firma Sasol Germany GibH |iegen daher vor.

Die materiellrechtliche Ubertragung der Stellung der

Ei nsprechenden (Beschwerdefihrerin) als akzessorisch mt
ei nem Tei | betri eb verbundenem Recht ist von ihrer
prozessual en Wrksankeit im gegenstandlichen Verfahren
zu unterschei den. Letzteres nul3 al s prozessual es
Fornmerfordernis von der Stellung eines entsprechend
begr indeten Antrags i m Verfahren abhangi g gemacht
werden. Aus G inden der prozessual en Rechtssicherheit
darf sich ein aufgrund rechtsgeschaftlicher Ubertragung
vor genommener Partei wechsel nicht auf3erhal b des
Ver f ahrens ohne fornmelle Kenntnis der Kamrer voll zi ehen
und kann auch nicht mt Rickw rkung erfol gen, da sonst
Ver f ahr enshandl ungen oder Ent schei dungen ohne

Beteili gung der neuen Ei nsprechenden als allein
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berechtigte Partei vorgenommen werden oder ergehen
kénnten. Ein Parteiwechsel konnte im Verfahren daher
erst dann eintreten, als die Rechtsnachfol ge gegentber
der Kamrer beantragt und nachgew esen worden war, weil
nur dann fir die Kamrer feststand, wer nunnmehr (neue)
Ei nsprechende (Beschwerdefdhrerin) und damt Partei war.
Dieses fornelle Erfordernis fur einen vereinbarten
Part ei wechsel , der auf der Ubertragung eines

Tei |l betriebs beruht, ergibt sich daher schon aus

al | genei nen Verfahrensgrundsatzen. Zum sel ben Ergebni s
gel angt di e Entscheidung T 870/92 vom 8. August 1997
(dort ziff. 3.1) in Anwendung der Regeln 20 (3) und 61
EPU, die unmttel bar nur die Wrkung eines Rechts-
Ubergangs auf Seiten des Patentannel ders oder

Pat ent i nhabers regel n.

Sowohl di e bisher als Einsprechende berechtigte Firma
Degussa- Hil s AG al s auch die Firma Sasol GrbH haben
durch i hren genei nsanen zugel assenen Vertreter die
Ubertragung der Einspruchsstellung mit Schriftsatz vom
28. Juni 2001 beantragt. D e Beschwerdegegnerin hat
gegen den hierzu vorgetragenen Sachverhalt und die
Ubertragung der Stellung der Einsprechenden keine

Ei nwdnde er hoben.

Da aber di e BeschwerdefUhrerin erst auf die schriftliche
Beanst andung der Kamrer vom 9. Juli 2001 die
erforderlichen Nachweise mt Telefax vom 23. Juli 2001
der Kammer vorlegte, wurde der beantragte Parteiwechse
auch erst zum 23. Juli 2001 wirksam Ab diesen Zeitpunkt
ist die Firma Sasol Germany GtbH anstel |l e der

Fi rma Degussa- Hil s AG Ei nsprechende
(Beschwer def threrin). Die von der Firma Sasol GtbH in
der nundl i chen Verhandl ung durch i hren zugel assen
Vertreter gestellten Antrage waren daher zul assig.
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Auch wenn der Ausspruch der Kammer zum Wechsel der

Stel lung der Einsprechenden (Beschwerdefdhrerin) nur
noch dekl arat ori sche Bedeutung hat, war dem Antrag auf
ausdr tckl i che Ent schei dung hi er Uber stattzugeben, da die
formiche Feststellung des Parteiwechsel s auf ei nem
rechtlich anzuerkennendem | nteresse der Beschwerde-
fUhrerin beruht. Diese war nicht origindr am Verfahren
beteiligt und hat ein prozessual es Recht auf Festell ung
des Zeitpunkts der Wrksankeit des Parteiwechsels.

Haupt antrag: Neuheit

2238.D

Di e Entgegenhal tung (5), die alteres europai sches Recht
far das vorliegende Patent darstellt (Artikel 54 (3)
EPU), beschreibt ein zweistufiges Abdestillations-
verfahren, "wobei man in einer ersten Stufe eine

Abr ei cherung des Fettal kohol anteils auf Werte von ca. 40
bis ca. 20 % mt ei nem Dinnschi chtverdanpfer oder einem
Fal I fil nverdanpfer durchfihrt, und wobei diese erste
Stufe auch zur Entgasung des Reaktionsgem sches dient.
In einer zweiten Stufe wird mt ei nem Kurzwegver danpf er
bzw. ei nem Dinnschi chtverdanpfer die weitere

Fett al kohol abrei cherung auf den gewinschten Endwert

ei ngestellt" (siehe Spalte 11, Zeilen 4 bis 18). In

di esem Absatz werden D und F in der ersten Stufe des
Verfahrens durch das Wort "oder", und K und D in der
zweiten Stufe durch das Wrt "bzw " als technisch
aqui val ent nebenei nander gestellt. Daraus entninm der
Fachmann direkt die vier noglichen, &quival enten

Ausf Uhrungsfornmen des Verfahrens, nadmich D+ K F + K
D+ Dund F + D. De Tatsache, dall di e Entgegenhal tung

i n den Ausfuhrungsbei spi el en nur die Konbinationen D + D
und D + K beschrei bt, kann nicht mt sich bringen, dai3
der Fachmann di e zwei anderen Konbi nationen nicht in
Erwagung zi ehen wirde, weil diese explizit als Teil der



- 14 - T 0019/ 97

gesanten Lehre erwahnt sind und auch techni sch sinnvoll,
dur chf Ghrbar und vollig i m Rahnmen sei nes Fachw ssens

i egen. Ei ne Auswahl aus zwei unabh&ngi gen Listen |iegt
daher nicht vor. Diese Schlul3folgerung ist vollig in

Ei nkl ang mt der Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
(siehe z. B. die oben zitierten Entscheidungen T 12/81,
T 904/91, T 739/93, T 305/87, T 124/87, T 666/89). Somt
i st der Cegenstand des Anspruchs 1 gegeniuber der

Ent gegenhal tung (5) unter Artikel 54 (3) EPU nicht neu,
und aus di esem Grund kann dem Hauptantrag ni cht

st att gegeben werden.

Hi | f santrag
Artikel 123 (2) EPU

8. Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1 durch das Merkmal "bei einem
Betri ebsdruck von 3 bis 20 nbar", das demerteilten
Anspruch 3 entnomren ist. Die Beschwerdefldhrerin hatte
kei ne Ei nwande unter Artikel 123 (2) EPU gegen den
ei ngef ihrten Betriebsdruckbereich. D e Kamrer ist auch
der Meinung, daR die besagte Anderung Artikel 123 (2)-
konform i st.

Neuhei t

9. Cowohl die Konbination F + D in der Entgegenhal tung (5)
of fenbart ist (siehe Punkt 11 oben), kann die Kamrer die
Ansi cht der Beschwerdefihrerin nicht teilen, dalR der
Fachmann das Merkmal "bei einem Betriebsdruck von 3 bis
20 nbar" aus di eser Entgegenhaltung mtlesen wirde. In
der Entgegenhal tung werden an verschi edenen Stellen
unt erschi edl i che Druckberei che angegeben: in der
Spalte 10, Zeile 29 wird ein Vakuunbereich von "0,01 bis

2238.D Y A
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1 nbar" allgenein fir di e geei gneten Vakuum
destillations-Methoden erwahnt; in der Spalte 11

Zeile 53, werden Drucke "von nur einigen nbar" in
Zusanmenhang mt D erwdhnt; in der Spalte 12, Zeile 12
wi rd auf einen Bereich "von 10! bis 10* nbar" in
Zusanmmenhang mt Wschfil nverdanpfern, insbesondere mt
K hi ngewi esen; imBeispiel 1 bzw. 2 werden di e Bereiche
"0,1 bis 0,01 nbar" bzw. "0,5 bis 1 nbar" angegeben; im
Bei spiel 3, worin die Konmbination D+K ausgefihrt wrd,
wird far D der Wert "8 nbar" und fur K der Wert

"0,075 nbar" angegeben. Somt sind keine expliziten
Angaben Uber den bei F anzuwendenden Betri ebsdruck-
berei ch aus der Entgegenhal tung zu entnehnen. D e

Tat sache, dall bekanntlich - wie von beiden Parteien
angegeben - fir F niedrigere Betriebsdrucke weni ger
geei gnet sind, kann nicht als Gund dienen, umin der
Ent gegenhal tung (5) den bestimten Bereich "von 3 bis
20 nmbar" mtzul esen, weil erstens "weni ger geeignet"”

ni cht zwangsl aufi g "ungeei gnet" bedeutet, und zweitens,
wi e schon ausgef ihrt, der genannte Bereich aus der

Ent gegenhal tung in i hrer Gesantheit nicht zu entnehnen
i st.

Erfinderische Tatigkeit

10. Nach Auffassung der Beschwerdef Uhrerin stellt die
Ent gegenhal tung (2), die in den Beispielen eine
zwei stufige Destillation der héheren Al kohol e
beschrei bt, wobei in beiden Stufen D zum Ei nsatz kommt,
den nachstliegenden Stand der Techni k dar. |hrer Meinung
nach liegt die Verwendung von F anstatt D in der ersten
Stufe fidr den Fachmann, der zu ei nem Produkti onsmal3st ab
wechseln will, aus wirtschaftlichen G unden nahe,
i nsbesondere i mHi nblick auf die Entgegenhal tung (6).

2238.D Y A
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W e nachstehend dargel egt, kann di e Kammer den
Argunment en der Beschwerdefidhrerin nicht fol gen

Zuerst, betreffend der Auswahl des néchstli egenden
St andes der Techni k, ist fol gendes anzunerken

a) Abgesehen davon, dal3 ei ne genaue Abgrenzung zw schen
Labor- und Produktionsverfahren nicht noglich ist,
i st eine solche Abgrenzung fir die D skussion der
erfinderischen Tatigkeit auch nicht notwendi g, da das
Ver f ahren nach Anspruch 1 nicht ausschliefdlich
Pr odukt i onsverfahren, sondern auch Laborverfahren
m tei nschlieldt.

b) Jedenfalls dann, wenn der Mal3st abfaktor bei der Wah
des besten Ausgangspunkts fur die Bewertung der
erfinderischen Tatigkeit betrachtet wird, ist die
Ent gegenhal tung (2) weni ger geeignet als die
Ent gegenhal tung (6), da di ese der beanspruchten
Erfi ndung am ndchsten konmt. Nach der gangi gen Praxis
der Beschwerdekanmern hat man bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit von denjenigen Stand der
Techni k auszugehen, der dem Anspruchsgegenst and am
nachsten komt (siehe z. B. T 939/92, ABI. EPA 1996,
309). Wahrend sich di e Entgegenhaltung (2) - we von
der BeschwerdefUhrerin vorgetragen - i mwesentlichen
mt Laborverfahren befallt und - w e von der
Beschwer degegnerin vorgetragen - kein echtes
zwei stufiges Verfahren im Sinne des Streitpatents
beschrei bt, befaldt sich dagegen di e Ent gegenhal t ung
(6) mt einem Verfahren i mProduktionsmal3tab und
beschrei bt ein echtes zweistufiges Verfahren (D + K
oder F + K; siehe Spalte 11, Zeile 3 bis Spalte 12,
Zeile 9). Deswegen stellt nach Auffassung der Kamrer
di e Entgegenhal tung (6) den richtigen Ausgangspunkt



12. 2

12. 3

12. 4

12.5
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far die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit dar.

Di e Ent gegenhal tung (6) beschrei bt die Durchfihrung bei

t echni schen Anséatzen i m Produkti onsnmal3st ab ei ner
Abdestill ation vorzugswei se nach ei nem zwei stufi gen
Verfahren, "wobei in einer ersten Stufe eine

Abr ei cherung des Fettal kohol anteils auf Werte von ca. 40
bis ca. 20 % mt einem Dinnschi chtverdanpfer oder einem
Fal I fil nverdanpfer durchgefihrt w rd, und wobei diese
erste Stufe auch zur Entgasung des Reakti onsgem sches
dient. In einer zweiten Stufe wird mt einem

Kur zwegver danpfer die weitere Fettal kohol - Abrei cherung
auf den gewinschten Endwert eingestellt."” (siehe

Spalte 11, Zeilen 3 bis 13). Besonders bevorzugt ist die
2- Stufen- Anordnung D + K, die hohe Durchséatze in
Ver bi ndung mt der gezielten Einstellung des erwinschten
Rest gehal tes an Fettal kohol i m Endprodukt gestattet
(siehe Spalte 11, Zeile 46 bis Spalte 12, Zeile 1).

| m Hi nblick auf die Entgegenhaltung (6) ist die zu
| 6sende techni sche Aufgabe darin zu sehen, ein
al ternatives Verfahren zu entw ckel n.

Al's Losung di eser Aufgabe wird i m Anspruch 1 ein
Ver f ahren vorgeschl agen, worin in der ersten Stufe F und
in der zweiten Stufe D verwendet w rd.

D e Entgegenhaltung (6) bietet dem Fachmann kei nerl ei
Anregung, K in der zweiten Stufe durch D zu ersetzen.

Di e Verwendung von K in der zweiten Stufe ist bei einer
2-Stufen Anordnung ein fester Punkt des beschriebenen
Ver fahrens, da keine andere Alternative angeboten w rd.
Di e einzige angebotene alternative Mglichkeit ist die
Verwendung in der ersten Stufe von F anstatt D, obwohl
in einer 2-Stufen-Anordnung die Konbination D + K
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bevor zugt ist.

12.6 Eine Anregung, das Produktionsverfahren nach der
Ent gegenhal tung (6) durch das Einsetzen von K in der
zweiten Stufe zu &ndern, ware fiur den Fachmann auch aus
den anderen zitierten Entgegenhal tungen (2) oder (4)
ni cht zu entnehnmen gewesen. Ent gegenhal tung (2)
beschrei bt ein Abdestill ationsverfahren, wobei D zwei nal
verwendet wird ("twi ce"). D ese Entgegenhal tung,
i nsbesondere wenn nman sie - we von der Beschwerde-
fUhrerin vorgetragen - als Beispiel eines Labor-
verfahrens betrachtet, hatte den Fachmann nicht auf die
| dee gebracht, die gut funktionierende 2-Stufen-
Anordnung D+ Kin F + D unrzugestalten. D e
Ent gegenhal tung (4) befalst sich hauptsachlich mt der
Ei nset zbarkeit von Verdanpferbauarten bei verschi edenen
Produkti onsvi skosi taten und konnte dem Fachmann
allenfalls die Machbarkeit des schon nach der
Ent gegenhal tung (6) vorgesehenen Austausches D > F
best ati gen.

13. Angesi chts der obi gen Ausfidhrungen ergi bt sich der
Cegenst and des beanspruchten Verfahrens fir den Fachmann
ni cht in naheliegender Wise aus dem Stand der Techni k.
Deswegen i st demHi | fsantrag stattzugeben

Anpassung der Beschrei bung
14. Cegen di e angepalte Seite 2 der Beschrei bung wurden

seitens der Beschwerdef Ghrerin kei ne Ei nwande er hoben.
D e Kammer hat auch kei ne Ei nwande dagegen.

2238.D Y A
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e Ubertragung der Stellung der Einsprechenden von der
Fi rma Degussa-Hil s AG auf die Firma Sasol Gernmany GrbH
wrd mt Wrkung vom 23. Juli 2001 festgestellt.

2. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

3. Di e Angel egenheit wird an di e Einspruchsabteil ung
zuruckverwi esen mt der Auflage, das Patent auf der
Grundl age der Anspriche 1 bis 8 genald Hi |l fsantrag,
ei ngereicht in der mindlichen Verhandl ung, und der
Seite 2 der Beschreibung, eingereicht in der mindlichen
Ver handl ung, imudbrigen we erteilt aufrechtzuerhalten.

Di e Geschaftsstell enbeantin: Di e Vorsitzende:

U. Bul t mann U. Kinkel dey

2238.D



