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‘ Sachverhalt und Antrage

Auf die europaische Patentanmeldung 81 100 351.6, die am
19. Januar 1981 mit deutscher Prioritiat vom

26. Januar 1980 angemeldet worden war, wurde am

23. Marz 1983 das europaische Patent 33 108 auf der
Grundlage von sechs Ansprichen erteilt.

Gegen die Patenterteilung legten die jetzigen Beschwerde-
gegnerinnen am 10. November bzw. 20. Dezember 1983 wegen
mangelnder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit Einspruch
ein. Sie stutzten sich insbesondere auf die folgenden
Dokumente: | '

(1) BE-C- 649 739,
(2) Chemical Abstracts, 92, 44027t (1980),

(5) Ullmanns. Encyklopadie der technischen Chemie, 3.
Auflage (1964), Band 15, S. 736.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens legte die Patentin-
haberin (Beschwerdefihrerin) drei neue Anspriche vor,
deren einziger unabhangiger, wie folgt, lautet:

"Verfahren zur hydrothermalen Herstellung von Natrium-
silikatlésungen mit einem Gewichtsverhdltnis Si0O; : Naj0
von 1 bis 2,8 : 1 durch Umsetzung von Sand mit wasriger
Natriumhydroxidlésung unter Druck und bei erhéhten
Temperaturen sowie nachfolgender Filtration, wobei man

a) wagrige Natriumhydroxidlosung einer Konzentration von
20 bis 30 Gew.-%
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b)

c)

d)

2 T 230/86

mit einem UberschuB an Sand von bis zu 300%, bezogen
auf die Molverhdltnisse von SiO; : Naj0 im Ansatz,

bei Temperaturen im Bereich von 170 bis 250°C und den
diesen Temperaturen entsprechenden Drucken von
gesittigtem Wasserdampf

in einem rotierenden zylindrischen Druckbehalter, der
um seine horizontale Achse drehbar gelagert ist,

umsetzt und anschlieBend

e)

die gebildete, noch unter Druck stehende oder auf
Normaldruck entspannte Natriumsilikatlosung auf ein
Sandbettfilter auBerhalb des Reaktionsbehdalters
uberfuhrt

und dabei

f)

g9)

h)

den nicht umgesetzten Sandiberschuf vollstandig oder
teilweise, gegebenenfalls im Gemisch mit uber-
schissigem Sand aus einer der vorangegangenen Um-
setzungen oder frischem Sand, als Filtermedium
verwendet,

die zu filtrierende, noch heife Natriumsilikatldésung
auf das Sandbettfilter aufgibt

und den zur Filtration verwendeten Sand anschlieBend
in das Verfahren zurickfihrt."

Mit einer am 15. Januar 1986 verkundeten und am
22. Mai 1986 zur Post gegebenen Entscheidung widerrief die
Einspruchsabteilung das Patent und fihrte dazu im wesent-

lichen das Folgende aus: Die Erfindung sei zwar neu; sie
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-

beruhe aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Ausgehend
von (1) als nadchstliegendem Stand der Technik sei es Auf-
gabe der Erfindung gewesen, ein Verfahren zur Herstellung
von Natronwasserglaslésungen gemdB (1) so zu modifizieren,
daB die Durchfihrung eines derartigen Verfahrens mit még-
lichst einfachen Mitteln und mit einer méglichst hohen
Raum/Zeit-Ausbeute erméglicht wird. Merkmale b) bis h) des
beanspruchten Verfahrens seien aus (1) bekannt oder stel-
len lediglich eine Auswahl unter bekannten Alternativen
dar. Merkmal a) (Natronlaugekonzentration) habe mangels
entsprechender einschriankender Angaben in (1) nahegelegen.
GemaB (2) werde zudem die Konzentration der Natronlauge
nach MafBgabe des erwunschten Trockengehalts der Natrium-
silikatlésung gewahlt, wobei ein Trockengehaltsbereich von
35 bis 57% erwahnt und zur Erzielung eines solchen von 52%
beispielhaft die Verwendung von 34%iger Natronlauge
empfohlen wird. Wenn der Fachmann eine Natriumsilikat-
lésung mit einem geringeren Trockengehalt herstellen
wollte, hatte er eine entsprechend geringere Natronlaugen-
konzentration - etwa die des Merkmals a) - zu wahlen.
Weiterhin haben nach Ansicht der Vorinstanz allgemeine
fachmannische Uberlegungen zur Lésung der gestellten
Aufgabe in die Richtung einer Reduzierung der
Natronlaugenkonzentration gewiesen.

V. Gegen diese Entscheidung ﬁat die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) am 18. Juli 1986 unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde
erhoben und hierzu am 22. September 1986 eine Begrindung
sowie eine Kopie der in (2) referierten NL-A- 7 802 697
(2a) eingereicht. In der Begrundung fihrt sie im wesent-
lichen folgendes aus: Insbesondere durch eine Verringerung
der Laugenkonzentration werde eine hoéhere Reaktionsge-
schwindigkeit und somit eine Verminderung der erforder-
lichen Reaktionszeit erzielt. Dies werde durch vorgelegte
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Vergleichsversuche gezeigt. Weiterhin dienen die in (2a)
enthaltenen Hinweise zur Reduzierung der Natronlaugen-
konzentration der Lésung einer anderen Aufgabe, namlich
der Verminderung des Trockengehalts; aus (2a) sei deshalb
in keiner Weise zu entnehmen, daB eine Verringerung der
Natronlaugenkonzentration auch eine Verkirzung der
Reaktionszeiten mit sich bringen wirde.

Keine der Beschwerdegegnerinnen hat sich im Beschwerde-
verfahren zur Sache geauBert.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents mit den am 20. Marz 1985 vorgelegten Anspriichen
sowie den am 15. Januar 1986 eingereichten angepaBten
Unterlagen.

Entscheidungsgriinde

1.

01503

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig.

Zur formalen Zuladssigkeit der Anspriche ist folgendes
festzustellen:

Anspruch 1 geltender Fassung ist gegeniber dem erteilten
Anspruch 1 durch Einbeziehung zusatzlicher Merkmale ein-
geschrankt, die sich aus der mit den Erstunterlagen

identischen erteilten Fassung, wie folgt, rechtfertigen:

a) Patentanspruch 4;

b) Patentanspruch 1, Merkmal b):;
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c) Patentansprﬁch 1, Merkmal c), in Verbindung mit
Patentanspruch 6 (beziglich der unteren
Temperaturgrenze) ;-

d)  Patentanspruch 2;

e) Spalte 4, Zeilen 33 bis 38, in Verbindung mit
Spalte 3, Zeile 42, sowie der Zeichnung:

f) Patentanspruch 1, Merkmal d), in Verbindung mit
Spalte 4, Zeilen 38 bis 45;

g) Spalte 5, Zeilen 5 bis 12;
h) Patentanspruch 3.

Anspruche 2 und 3 entsprechen den ursprunglichen und
erteilten Ansprichen 5 bzw. 6. Insgesamt sind die neuen
Anspriche unter dem Gesichtspunkt von Artikel 123(2) und
(3) EPU nicht zu beanstanden.

Als nachstliegender Stand der Technik ist nach Auffassung
der Kammer die Entgegenhaltung (1) anzusehen. Diese
bezieht sich ebenso wie das Streitpatent auf ein Verfahren
zur Herstellung von Natriumsilikatlésungen ("Wasserglas")
mit Hilfe der sogenannten>Hydrothermal-8ynthese, d.h. des
Aufschlusses von Sand mit waBriger Natronlauge bei |
erhéhten Druck und Temperaturen (vgl. Streitpatentschrift,
Spalte 1, Zéilen 32 ff.). Es wird dort in Gegenwart eines
Uberschusses an Sand in einem Rihrautoklaven gearbeitet,
der in der Ndhe des Reaktorbodens -Filterelemente
aufweist (Seite 3, Zeilen 2 bis 4 und drittletzte Zeile
bis Seite 4, Zeile 3). Im Beispiel 1 sind die folgenden
Merkmale erwahnt:

R
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- Das Gewichtsverhdltnis SiO; : Naj0 im Zielprodukt
betragt 2,5 : 1 (Zeilen 1 bis 2 des Beispiels).

- Die Umsetzung erfolgt mit einer 50 gew.-%igen
Natronlauge (Absatz 2, Zeilen 2 bis 3) in Gegenwart
eines Uberschusses an Sand (errechnet: 23,7%),
bezogen auf die Molverhdltnisse von SiO; : Naj30 im
Ansatz (Zeilen 13 bis 14 des Beispiels)

- bei einer Temperatur von 200 - 235°C (Absatz 2,
Zeile 3) unter dem durch die vorherrschende
Temperatur gegebenen Druck (Zeile 10 des Beispiels in
Verbindung mit Seite 1, letzte Zeile).

- Die gebildete Natriumsilikatlésung wird unter Druck
filtriert, wobei der uberschiissige Sand als
Filtermedium verwendet wird (Seite 3, drittletzte
Zeile, bis Seite 4, Zeile 1).

- Der Uberschiussige Sand wird wiederverwendet (Zeilen
17 bis 18 des Beispiels).

Die Hydrothermal-Synthese dauert vier Stunden (Absatz 2,
Zeile 4, des Beispiels) und die Filtration héchstens 30
Minuten (Seite 4, Zeilen 3 bis 4), d.h. insgesamt betriagt
die Durchsatzzeit etwa 270 Minuten.

Demgegenuber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende
Aufgabe darin gesehen werden, eine Hydrothermal-Synthese
mit héhere Raum-Zeit-Ausbeute anzugeben. Zur Lésung
dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent die Kombination
der MaBnahmen a) bis h) vor.

DaB die bestehende Aufgabe durch die genannten MaBnahmen
auch tatsachlich gelést wird, erscheint auf Grund der am
22. September 1986 und am 19. Marz 1988 vorgelegten Ver-
gleichsversuche glaubhaft. Die Beschwerdegegnerinnen haben
diesbezuglich auch keine Einwendungen vorgebracht.
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Einige Merkmale des beanspruchten Verfahrens, namlich die
Merkmale b), c), e) - teilweise - und f) bis h), sind zwar
aus (1) bekannt, aber die Gesamtkombination aller Merkmale
nach dem Streitpatent ist keinem der entgegengehaltenen
Dokumente zu entnehmen, somit neu. Da die Neuheit nunmehr
des geltenden Anspruchs 1 auch unbestritten geblieben ist,
eribrigen sich nahere Ausfihrungen hierzu.

Es ist daher noch zu untersuchen, ob das beanspruchte
Verfahren auf erfinderischer Tatigkeit beruht oder ob es
fiar den Fachmann angesichts der bestehenden Aufgabe auf
Grund des Standes der Technik nahelag.

GemaB (1), Beispiel 1, wird zur Herstellung von Wasserglas
mit einem SiO5 : NajyO-Gewichtsverhaltnis von 2,42 eine
50%ige Natronlauge eingesetzt. Auch im Beispiel 2 wird mit
der gleichen Laugenkonzentration gearbeitet, und weder in
der Beschreibung, noch in den Ansprichen wird dieser Para-
meter sonst noch erwdhnt; von (1) geht daher keine Anregqung
aus, die Natronlaugenkonzentration zu variieren oder gar
zur Losung der bestehenden Aufgabe zu reduzieren; vielmehr
lehrt (1), daB man die Reaktionsdauer durch einen gréBeren
Sandiberschuf8 verkiurzen kann (Zeilen 4 bis 6 des Bei-
spiels). '

Aus (5) (vgl. Zeilen 30 bis 32) ist ein Hinweis zu entneh-
men, daBf das Molverhdltnis des erhaltenen Wasserglases
eine Funktion der Temperatur, des zugehdérigen Drucks und
des Sanduberschusses ist. Auch (5) enthdlt keine Infor-
mation Uber eine mégliche Funktion der Natronlaugekonzen-
tration.

GemaB (2a) wird beispielhaft zur Herstellung von Wasser-

glas mit einem Trockengehalt von ca. 52% eine 34%ige
Natronlauge eingesetzt (Seite 3, Zeilen 30 bis 33) und
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empfohlen, die Konzentration der Natronlauge nach MaBgabe
des gewinschten im Bereich von 35 bis 57% liegenden
Trockengehaltes zu wahlen (Anspruch 4). Es ist daher wohl
richtig, das8 der Fachmann zur Erzielung eines niedrigen
Trockengehalts auch eine im beanspruchten Bereich von 20
bis 30% liegende Natronlaugenkonzentration wahlen konnte:;
hieraus zu schlieBen, er wirde dies zur Lésung der beste-
henden technischen Aufgabe (Erhéhung der Raum-Zeit-
Ausbeute) auch tatsachlich tun, d.h. die Lehre von (1) und
(2a) kombinieren, ist jedoch ohne unzulassige ex-post-
Betrachtungsweise nicht méglich. Angesichts der unter-
schiedlichen Zielsetzung - Verbesserung der Raum-Zeit-
Ausbeute einerseits, Wahl des Trockengehalts andererseits
- bestand kein AnlaB 2zu einer solchen Kombination, zumal
hiergegen auf Grund reaktionskinetischer GesetzmdBigkeiten
(Reaktionsgeschwindigkeit direkt proportional der Anfangs-
konzentration der Reaktionsteilnehmer) gerade aus der
Sicht der bestehenden Aufgabe eher ein Hemmnis bestehen
muBte.

Entgegen der Meinung der Vorinstanz (angefochtene Ent-
scheidung, Seite 7, Absatz 1, letzter Satz) konnten auch
allgemeine fachmannische Uberlegungen - schwierige Hand-
habbarkeit eines Reaktionsgemisches aus Sand und konzen-
trierter Natronlauge - den Fachmann nicht in die Richtung
weisen, die im Hinblick auf die gestellte Aufgabe
notwendige Natronlaugenkonzentration im niedrigeren
Bereich zu suchen. Die schwierige Handhabung gilt im
ibrigen auch noch fir ein Reaktionsgemisch mit 30%iger
Natronlauge, besonders bei den in Rede stehenden relativ
hohen Temperaturen.

Nach allem lag das Merkmal a) im Rahmen der beanspruchten

Gesamtkombination zur Lésung der technischen Aufgabe nicht
nahe, so daB es nicht mehr darauf ankommt, ob auch die
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ubrigen Merkmale zur erfinderischen Tatigkeit beitrégen.
Diese liegt schon auf Grund der obigen Ausfihrungen zum
Merkmal a) vor. -

8. Die geltenden Anspriche 2 und 3 werden von der Patent-
fahigkeit des Anspruchs 1 getragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverwiesen, mit .
der Auflage, das Patent mit den folgenden Unterlagen
aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 3, eingegangen am 20. Marz 1985

- Beschreibung, eingegangen am 15. Januar 1986
- Zeichnung, eingegangen am 15. Januar 1986.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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