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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen
das europaische Patent Nr. 1 601 647 zurlickgewiesen
wurde. Der unabhangige Anspruch 1 des Streitpatentes

lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von trimeren cyclischen
Ketonperoxiden durch Umsetzung eines Ketons mit
Wasserstoffperoxid in Gegenwart eines sauren
Katalysators und Essigsdure als Lésevermittler in einem
geeigneten Lésungsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass

als saurer Katalysator Salpetersdure verwendet wird."

Im Einspruchsverfahren war das Patent in seinem
gesamten Umfang wegen unzuldssiger Anderung (Artikel
100 ¢) EPU), sowie mangelnder Neuheit und
erfinderischer T&tigkeit (Artikel 100 a) EPU),
angegriffen worden. Im Einspruchsverfahren wurden inter

alia folgende Dokumente herangezogen:

(1) M.J.C. Harding und D.M. Whalen, Ind. Chem. Prod.
Res. Dev., Vol. 14, No. 4, 1975, Seiten 232 bis

239,

(2) G.H. Bjorklund und W.H. Hatcher, Transactions of
the Royal Society of Canada, Vol. XLIV, Series III,
June 1950, Section Three, Seiten 25 bis 30,

(3) DE-A-4 438 147 und

(4) US-A-2 750 421.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung fest, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 keine Anderungen enthielt, die iber den

Umfang der urspriinglichen Anmeldung hinausgingen.
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Druckschrift (1) offenbare ebenfalls ein Verfahren zur
Herstellung von trimeren cyclischen Ketonperoxiden,
verwende jedoch keine Salpetersdure als Katalysator.
Ausgehend von diesem Stand der Technik habe die
Patentinhaberin keine Verbesserung belegt, so dass als
Aufgabe lediglich die Bereitstellung eines alternativen
Verfahrens gelten konne. Da jedoch Druckschrift (1)
ausdricklich von der Verwendung von Salpetersdure
abrate, hédtte der Fachmann die Verwendung von
Salpetersaure in einem alternativen Verfahren nicht in
Betracht gezogen. Daher hatte er auch die
Druckschriften (2) und (4), welche Salpetersaure
verwenden, zur Losung der Aufgabe nicht in Betracht

gezogen.

Die Beschwerdefiihrerin brachte ihre Argumentation im
Hinblick auf den Einwand unter Artikel 100 c) EPU,
sowie zur mangelnden Neuheit gegeniiber der Druckschrift
(1) vor. Die Druckschrift (1) offenbare den Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1, da Druckschrift (1) bereits
einen Hinweis auf Salpetersaure enthalte. Die Aussage,
dass Salpetersaure aus bestimmten Grinden nicht
untersucht worden sei, gehdre dennoch zum

Of fenbarungsgehalt der Entgegenhaltung. Daher offenbare
Druckschrift (1) eine Verfahren mit Salpetersaure als

Katalysator.

Selbst wenn die Verwendung von Salpetersidure als nicht
in Druckschrift (1) offenbart gesehen werde, beruhe der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Ausgehend von Druckschrift
(1) als nachstliegendem Stand der Technik habe die
Beschwerdegegnerin keine Verbesserung durch die
Verwendung von Salpetersaure als Katalysator belegt.
Die Aufgabe habe daher darin bestanden, ein

alternatives Verfahren bereitzustellen. Die Autoren der
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Druckschrift (1) hatten lediglich wegen der Bildung der
instabilen Persalpetersaure das Verfahren mit
Salpetersaure als Katalysator nicht untersucht. Dies
kann jedoch nicht als grundsatzliches Abraten von
Salpetersaure als Katalysator gewertet werden. Da die
Verwendung von Salpetersaure als Katalysator bereits
durch Druckschrift (1), sowie auch durch die
Druckschriften (2), (3) oder (4) nahegelegt sei, beruhe
das im Streitpatent beanspruchte Verfahren nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widersprach
der Argumentation der Beschwerdefiihrerin hinsichtlich
der Unzuldssigkeit der Anderungen und der Neuheit. In
Bezug auf die erfinderische Tatigkeit stimmte sie mit
Beschwerdefithrerin und der Einspruchsabteilung iberein,
dass die Druckschrift (1) den nédchstliegenden Stand der
Technik darstelle. Druckschrift (1) offenbare jedoch
nicht die Verwendung von Salpetersdure als Katalysator
in einem Verfahren zur Herstellung von trimeren
Ketonperoxiden. Ausgehend von diesem Stand der Technik
habe die Aufgabe darin bestanden, ein
umweltfreundlicheres Verfahren mit kiirzeren
Reaktionszeiten und hoheren Ausbeuten bereitzustellen.
Dies werde mit dem Verfahren gemdl Streitpatent
erreicht und durch die Beispiele des Streitpatentes
belegt. Die Beispiele wiesen zwar neben der Verwendung
eines anderen sauren Katalysators noch weitere
Unterschiede zum Stand der Technik auf, stellten aber
trotzdem einen fairen Vergleich zu Druckschrift (1)
dar, da von entscheidender Bedeutung nur das jeweilige
molare Verhaltnis von Wasserstoffperoxid zu Keton sei,
nicht jedoch die Konzentration des Wasserstoffperoxids.
Aus den Beispielen des Streitpatentes gehe hervor, dass
die Ausbeute im Verfahren gemal Streitpatent

signifikant verbessert und die Reaktionszeit deutlich
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verklirzt sei, sowie eine geringere Menge an

umweltbelastender Essigsdure eingesetzt werden kdnne.

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

europaischen Patentes.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der

Beschwerde.

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer am

22. Januar 2016 wurde die Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Artikel 100 c) EPU

Die Beschwerdefiihrerin hatte geriigt, dass die im
Priifungsverfahren vorgenommenen Anderungen des
Anspruchs 1 nicht den Erfordernissen des Artikels

123 (2) EPU geniigten, weshalb der Einspruchsgrund unter
Artikel 100 c) EPU durchgreife. Angesichts der
negativen Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
(siehe Paragraph 4.1 bis 4.9 infra) kann eine
Entscheidung tber Artikel 100 c) EPU dahinstehen.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Hinsichtlich der Neuheit argumentierte die
Beschwerdefiihrerin, dass Druckschrift (1) alle Merkmale
des gemal Streitpatent beanspruchten Verfahrens
offenbare, einschliellich der Verwendung von
Salpetersaure als Katalysator, wenngleich die Reaktion

mit Salpetersdure im Stand der Technik nicht



- 5 - T 2128/12

durchgefihrt worden sei. Die Beschwerdegegnerin vertrat
die gegenteilige Auffassung, namlich, dass Druckschrift
(1) ein Verfahren mit Salpetersdure als saurem

Katalysator ausdriicklich nicht offenbare.

Angesichts der negativen Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit (siehe Paragraph 4.1 bis 4.9 infra) kann auch
hier eine Entscheidung der Kammer dahinstehen. Flir die
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit wird jedoch
zugunsten der Beschwerdegegnerin davon ausgegangen,
dass die Druckschrift (1) ein Verfahren zur Herstellung
von Ketonperoxiden unter Verwendung von Salpetersaure

als Katalysator nicht offenbart.

Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU).

Das Verfahren gemaB Anspruch 1 des Streitpatentes
betrifft ein Verfahren zur Herstellung von trimeren
cyclischen Ketonperoxiden. Ein derartiges Verfahren ist
bereits in Druckschrift (1) offenbart. Die Parteien,
sowie die Einspruchsabteilung stimmten darin iberein,
dass Druckschrift (1) den nachstliegenden Stand der
Technik darstellt.

Druckschrift (1) betrifft einen wissenschaftlichen
Artikel, in welchem das Verfahren zur Herstellung von
trimeren cyclischen Cyclohexylidenperoxiden untersucht
wurde. In dem Verfahren wurde Cyclohexanon mit
Wasserstoffperoxid in Gegenwart eines sauren
Katalysators und eines geeigneten Losungsmittels
umgesetzt. Als saure Katalysator wurden Salzsaure,
Perchlorsdure, Schwefelsdure und ein saurer
Ionentauscher eingesetzt (siehe Table VI). Als
Losungsmittel wurde unter anderem auch Essigsdure
verwendet (siehe Table V). Druckschrift (1) stellte

fest, dass Salpetersdure bei Kontakt mit
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Wasserstoffperoxid die instabile Persalpetersaure
bilde, weshalb sie als saurer Katalysator nicht
untersucht wurde (Seite 234, rechte Spalte, letzter
Absatz vor Paragraph 3: "nitric acid was not
investigated as it forms the unstable pernitric acid

when contacted with hydrogen peroxide") .

Ausgehend von diesem Stand der Technik bestand laut
Beschwerdegegnerin die dem Streitpatent zugrunde
liegende Aufgabe darin, ein Verfahren zur Verfligung zu
stellen, welches umweltfreundlicher sei, kilirzere
Reaktionszeiten aufweise und hohere Ausbeuten liefere

(siehe auch Streitpatent, Paragraph [00117]).

Als Losung bietet das Streitpatent das Verfahren gemal
Anspruch 1 an, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass

als saurer Katalysator Salpetersdure verwendet wird.

Zum Beleg dafiir, dass die im Streitpatent angebotene
Losung erfolgreich ist, verwies die Beschwerdegegnerin
auf die Beispiele des Streitpatents im Vergleich mit

den Beispielen der Druckschrift (1):

Aus Tabelle V der Druckschrift (1) sei zu erkennen,
dass die Reaktion mit 250 ml Essigsdure (pro Mol
Cyclohexanon) als Losungsmittel mit Perchlorsadure als
Katalysator nur 75 % Ausbeute liefere und eine
Reaktionsdauer von 22 Stunden bendtige (siehe Seite
234, rechte Spalte, erster Absatz, Zeilen 10 bis 12).

In Beispiel 1 des Streitpatentes werde jedoch deutlich
weniger Essigsaure verwendet. Dort erhalte man bereits
nach etwa 1,5 Stunden das gewiinschte Produkt in einer

Ausbeute von 89,1%.
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Indessen ist festzustellen, dass die Menge an
Essigsaure im Streitpatent zwar geringer ist, als in
Druckschrift (1). Jedoch wird zusatzlich in grosser
Menge ein weiteres organisches Lésungsmittel
eingesetzt, welches ebenfalls nicht umweltfreundlich
ist und eine aufwandige Entsorgung erfordert. Daher
kann der behauptete Aspekt der verbesserten

Umweltfreundlichkeit nicht anerkannt werden.

Zusadtzlich ist festzuhalten, dass zwar, wie in
Druckschrift (1), ein aquimolares Verhdltnis wvon
Cyclohexanon und Wasserstoffperoxid verwendet wird,
jedoch zusatzlich im Streitpatent eine hdhere
Wasserstoffperoxid-Konzentration von 70% gegenliber
einer Wasserstoffperoxid-Konzentration von nur 30% in
Druckschrift (1) (siehe Seite 233, linke Spalte, erster
Absatz, Zeile 9) eingesetzt wird. Da bereits in
Druckschrift (1) festgestellt wurde, dass u.a. hdhere
Wasserstoffperoxidkonzentrationen zu hdheren
Reaktionsgeschwindigkeiten fithren, kann auch die
vermeintlich hohere Reaktionsgeschwindigkeit nicht
zweifellos auf die Verwendung der Salpetersadure als
Katalysator zurickgefihrt werden (siehe Seite 236,
linke Spalte, letzte Zeile bis rechte Spalte, Zeile 4).

Dariliber hinaus weist auch die Figur 1 der Druckschrift
(1) bereits darauf hin, dass die Umsetzung bereits nach
wenigen Stunden nahezu vollstandig abgelaufen ist. Die
lange Reaktionsdauer von 22 Stunden in Druckschrift (1)
ergibt sich aus der Tatsache, dass das Ende der
Reaktion in Druckschrift (1) definiert ist als der
Zeitpunkt, an dem die Anderung der Ausbeute gleich Null
ist (siehe Seite 233, linke Spalte, unten, bis rechte
Spalte "d. Work-up procedure and Analysis of the

Products") .
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Hinsichtlich der behaupteten verbesserten Ausbeute ist
festzustellen, dass die Beispiele 1 und 2 des
Streitpatentes neben der Verwendung von Salpetersaure
weitere unterschiedliche technische Merkmale aufweisen
(unterschiedliche Lésungsmittelmengen, unterschiedliche
Wasserstoffperoxid-Konzentrationen, kontinuierliche
Fahrweise in Beispiel 2), so dass auch eine etwaige
Verbesserung der Ausbeute nicht ursachlich auf die
Verwendung von Salpetersdure als saurem Katalysator

zurickgefihrt werden kann.

Daher kommt die Kammer zu der Auffassung, dass die
Beispiele des Streitpatentes keine Verbesserung
gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik zu

belegen vermdgen.

Folglich ist die Aufgabe dahingehend umzuformulieren,
dass sie in der Bereitstellung eines alternativen

Verfahrens bestand.

Als Begrindung dafir, dass die gemal Streitpatent
angebotene Losung nahegelegen habe, fiuhrte die

Beschwerdefihrerin die Druckschriften (1) bis (4) an.

Die Druckschrift (1) als nadchstliegender Stand der
Technik erwahnt bereits die Salpetersaure als mdglichen
alternativen Saurekatalysator. Allerdings sei die
Reaktion mit Salpetersdure nicht untersucht worden, da
sich bei Kontakt mit Wasserstoffperoxid die instabile
Persalpetersaure bilde (siehe Paragraph 4.2, supra).
Diese Aussage kann jedoch nicht als grundsatzliches
Abraten von der Verwendung der Salpetersaure oder als
nicht Durchfiithrbarkeit des Verfahrens mit Salpetersdure
gewertete werden. Somit hatte der Fachmann ausgehend
von Druckschrift (1) auch die Verwendung von

Salpetersadaure als Katalysator in Betracht gezogen.
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Die weiteren Druckschriften (2), (3) und (4) betreffen
ebenfalls die Herstellung von trimeren cyclischen
Ketonperoxiden durch Umsetzung von Ketonen mit
Wasserstoffperoxid in Gegenwart eines sauren
Katalysators. Als bevorzugter saurer Katalysator wird
Salpetersaure eingesetzt (siehe Druckschrift (2), Seite
29, 3. Absatz; Druckschrift (3), Spalte 3, Zeilen 49
bis 55; Druckschrift (4), Spalte 1, Zeilen 59 bis 61).
Die Druckschrift (2) lehrt sogar, dass Salpetersaure
die Reaktion beschleunigt (siehe Seite 29, Zeilen 14
bis 106).

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass der Fachmann
angesichts der in Druckschrift (1) angesprochenen
gravierenden Sicherheitsbedenken die Verwendung wvon
Salpetersaure als sauren Katalysator nicht in Betracht
gezogen hatte. Es habe somit flr den Fachmann auch
keine Motivation bestanden, die Offenbarung der
Druckschriften (2) bis (4), in welchen Salpetersaure
eingesetzt werde, zur Losung der technischen Aufgabe

heranzuziehen.

Indessen ist festzustellen, dass der Fachmann, der vor
die Aufgabe gestellt ist, ausgehend von Druckschrift
(1) ein alternatives Verfahren bereitzustellen, keine
besondere Anregung braucht, um die Salpetersidure in
einem alternativen Verfahren einzusetzen. Nachdem
sowohl in Druckschrift (1) selbst, als auch in den
weiteren Druckschriften (2) bis (4) die Salpetersaure
als moglicher saurer Katalysator offenbart ist, war es
fiir den Fachmann naheliegend, die Salpetersadure als
Katalysator zumindest zu versuchen. Daher kann dieses

Argument der Beschwerdegegnerin nicht durchgreifen.
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4.9 Die Kammer gelangt daher zu der Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen T&tigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

2. Das Patent wird widerrufen.
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