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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabteilung, mt der der Ei nspruch gegen das
erteilte europai sche Patent 0 382 071 zurtickgew esen
wur de.

Der Entscheidung | agen die erteilten Patentanspriche 1
bis 24 zugrunde. Di e unabh&ngi gen Anspriche 1 und 18
|auteten wie folgt:

"1. Verwendung der Methyl ester von Monocar bonsauren des
Bereichs C,,, als O phase oder Bestandteil der O phase in
Mengen von 10 bis 100 Gew. -% bezogen auf die QO phase,
von | nvert-Bohrspil schl &nmen, die fur eine umwelt-
schonende Erschliellung von Erddl - bzw. Erdgasvor komen
geei gnet sind und in einer geschl ossenen O phase eine

di sperse walri ge Phase zusammen mt Enul gat oren,
Beschwerungsmtteln, fluid-1oss-Additiven und
gewinschtenfal | s weiteren Ublichen Zusatzstoffen
enthalten.”

"18. I nvert-Bohrspulungen, die fuar eine umwelt-
freundliche Erschliellung von Erddl - bzw. Erdgasvorkomen
geei gnet sind und in einer geschl ossenen O phase eine
di sperse walri ge Phase zusammen mt Enul gat oren,
Beschwerungsmtteln, fluid-1oss-Additiven und
gewinschtenfal | s weiteren Ublichen Zusatzstoffen

ent hal t en, dadurch gekennzei chnet, daR die O phase

Met hyl est er von Monocarbonsauren mt 6 bis 24 C Atonen
in Mengen von 10 bis 100 Gew. -% bezogen auf die

A phase, gewiinschtenfalls in Abmi schung nmit anderen

A konponent en aus der Kl asse der nonpolluting oils
enthalt."
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Ei ne mindl i che Ver handl ung vor der Beschwerdekanmmrer fand
am 16. Mai 2001 statt.

Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) hat geltend
gemacht, dal} di e beanspruchten Gegenstande i m Hi nblick
auf die Lehren der Dokunente

(37) Mneral oil free oil-based drilling fluids -
Devel opnents and Qutl ook - Authors: C. -P. Herold,
H Miller, Dr. von Tapavicza fromthe
| aboratori es of Henkel KGaA, Dissel dorf,

(40) Speciality Chemicals in the Ol Industry -
Ceneral Aspects and sone Recent Devel opnents,
Dr. C. -P. Herold, Henkel G&z:A, West Gernmany -
Presentation to the NIF Course - G| Field
Chem cals - Fargernes, March 1987,

(4) A eochem cals - Unichenma International Product
Specifications - May 1988, und

(9) US-A-4 481 121

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

Sie hat in di esem Zusammenhang i nsbesondere ausgef thrt,
daR sowohl di e Verwendung von Carbonsaureestern in

| nvert - Bohr spil ungen al s auch deren Hydrol yse in sol chen
Bohr spil ungen al | genei n bekannt gewesen sei, wobei fir
den Fachmann, aufgrund seines all genei nen Fachw ssens,
W e z. B. angegeben in

(41) Hawl ey' s Condensed Chem cal Dictionary,
5th Edition of 1956,
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al s Carbonsaureester zundchst di e entsprechenden

Met hyl ester in Betracht ké&nmen. Di e Dokunente (37) und
(40) lehrten indessen, dall di ese Hydrolyse in den

Bohr spil ungen unter Kontrolle gehalten werden kénne und
sogar ei ne gew sse Hydrol yse akzeptabel sei, weil die
dabei entstehenden | angkettigen Carbonsduren - w e auch
i n Dokunment (9) beschrieben - in situ Salze mt
enul gi erenden Ei genschaften bil deten. Daher sei der
Fachmann, entgegen der angefochtenen Entschei dung, nicht
abgehal t en gewesen, in Invert-Bohrspul ungen di e aufgrund
des Dokunents (4) naheliegenden entsprechenden

Met hyl est er ei nzusetzen, oder dies wenigstens zu

ver suchen

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat die

Pat enti erbarkeit des Patent gegenstandes auf der

G undl age der in der mindlichen Verhandl ung vor der
Kammer al s Hauptantrag ei ngerei chten Anspriche 1 bis 22
verteidigt.

Di e Anspriche 1 und 17 dieses Antrags entsprechen den
oben w eder gegebenen Ansprichen 1 und 18 des
Streitpatents, mt der Ausnahne, dall nach den nun

vor | i egenden Ansprichen di e Bohrspil schl &men zw ngend
Kal k al s Al kalireserve enthalten

AuBer dem wur den di e Anspriche 14 und 21 des
Streitpatents gestrichen und die Ubrigen Anspriche
umuneriert.

Di e Beschwerdegegnerin hat, gestutzt auf das Dokunent

(42) Organicum Practical Handbook of Organic
Chem stry, 1973, Seiten 435 und 436,
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i nsbesondere geltend gemacht, es sei bei den

ei ngeset zten Methyl estern ei ne extrem starke Hydrol yse
zu erwarten. Dengegenltber bel egten die Beispiele des
Streitpatents sowie die mt den Schriftsatzen vom

29. August 1994 und 7. Juli 1996 eingereichten

Ver suchsberi chte eine unerwartete Hydrol ysestabilitéat
der verwendeten Methyl ester und ei ne Uberraschende
Uber | egenheit der beanspruchten Bohrspil ungen gegeniber
denen des Standes der Techni k.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

eur opai schen Patents Nr. 0 382 071, sow e die
Rickzahl ung der Beschwer degebUhr.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, di e angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf Basis der
wahrend der nundlichen Verhandl ung ei ngereichten

Anspriche 1 bis 22 (Hauptantrag) aufrechtzuerhalten.

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammrer verkindet.

Ent schei dungsgr tinde
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D e Beschwerde ist zul assig.

Cegen di e Fassung der Patentanspriche bestehen kei ne
Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPU

Di e vorliegenden Patentansprichen entsprechen denen des
Streitpatents, abgesehen davon, dal di e Gegenst ande der
bei den unabhangi gen Anspriche 1 und 17 (ehenmals 18) des
Streitpatents auf die zw ngende Anwesenheit von Kalk als
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Al kal i reserve in den Bohrschl &nmen ei ngeschr ankt und die
dadurch Uberfl Gssigen erteilten Anspriche 14 und 21
gestrichen wirden. D ese Einschréankung des Schut z-
bereiches findet ihre Stitze in der ursprunglich

ei ngerei chten Annel dung, Seite 5, l|letzter Absatz,

Zeilen 7 bis 11 und Seite 19, Zeilen 11 bis 16.

Da nach Feststellung der Kammer die beanspruchten

| nvert - Bohr spil ungen und di e beanspruchte Verwendung der
anspruchsgenmaRen Met hyl ester als O phase von Invert -
Bohr spil schl amren ni rgendwo vor beschri eben sind und
somit nicht Stand der Technik i. S. von Artikel 54 EPU
sind, ist der Gegenstand der vorliegenden Anspriche 1
bis 22 als neu anzusehen. Da di es weder von der

Ei nspruchsabt ei |l ung noch von der Beschwerdefidhrerin in
Frage gestellt wirde, eridbrigen sich weitere

Ausf Uhrungen dazu

Es ist nun lediglich noch zu untersuchen, ob die
Cegenst ande der Pat ent anspriche auf erfinderischer
Tati gkei t beruhen.

Es ist unbestritten, dalB das Dokunent (40) und

i nsbesondere das Dokunent (37), in denen gl ei chermlRen
di e Verwendung von |sobutyl ol eat (OMC 233) als O phase
in Invert-Bohrspul ungen beschrieben wird (siehe Dokunent
(40), Seite 6, vorletzter Absatz und die letzten dre
Zeil en; und Dokunent (37), Seite 4, zweiter Absatz) den
nachst kormenden Stand der Techni k darstellen

I n Bezug sowohl auf die im Streitpatent beschriebenen
Ver suche als auch auf die widhrend des Ei nspruchs-
verfahrens und des Beschwerdeverfahrens ei ngereichten
Ver gl ei chsversuche, in denen die rheol ogi schen und
hydr ol yti schen Ei genschaften von patentgenmafen Estern
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unter anderem nmit den von |sobutylol eat verglichen

wur den, hat di e Beschwerdefthrerin darauf hingew esen
dalR sol che Vergl ei chsversuche nur beschrankt
aussagekraftig seien, da sie in einemgeschl ossenen
Syst em dur chgef thrt wurden, wahrend | nvertbohrungen in
ei nem of fenen System stattfinden. Ein Uberraschender
Ef f ekt sei daher von der Beschwerdegegnerin nicht

gl aubhaft nachgew esen wor den

I n di esem Zusanmmenhang wei st di e Kanmer darauf hin, dal3
far di e Anerkennung einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des EPU di e Anwesenheit eines iberraschenden

Ef fektes nicht zwi ngend ist. Eine erfinderische

Tati gkeit kann bereits dann gegeben sein, wenn die
Loésung einer imH nblick auf den néchst kormenden Stand
der Techni k definierten M nimal -Aufgabe, d. h. einer

ni cht anspruchsvol | en, aber dennoch realistischen

Auf gabe, deren Loésung die Erteilung ei nes Mnopol s
rechtfertigt, zur Zeit des Prioritéatsdatuns bzw

Annel dedat uns fir den Fachmann ni cht nahel i egend war.

Es ist unbestritten, dal i mvorliegenden Fall, ausgehend
von der Lehre des Dokunentes (37) oder des Dokunentes
(40), eine solche Aufgabe darin bestand, weitere fir die
Erschl i eBung von Erdél - bzw. Erdgasvor komren geei gnete

| nvert - Bohr spul ungen zur Verfigung zu stellen, die

hi nsichtlich i hres Einsatzverhaltens mt |sobutyl ol eat
ver gl ei chbar sind.

Zur Lo6sung di eser Aufgabe werden die i mAnspruch 17
defini erten Zusammenset zungen vorgeschl agen, wel che als
A phase oder Bestandteil der O phase die in di esem
Anspruch angegebenen Met hyl ester in einer Menge von

10 bis 100 Gew. -% bezogen auf die O phase, enthalten.
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Auf grund der Angaben in den Beispielen des Streitpatents
und i n den nachgerei chten Versuchsberichten i st

gl aubhaft, dal di e oben angegebene Auf gabe tatséachlich
mt den beanspruchten Zusammensetzungen gel 6st w rd.

D es wurde von der Beschwerdefthrerin auch nicht
bestritten.

Es bleibt somt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, imH nblick auf die zu

| 6sende Auf gabe ei ne Zusanmmenset zung genmall dem

vor |l i egenden Anspruch 17 des Streitpatents, insbesondere
di e Verwendung von den Methylestern in den angegebenen
Mengen darin, in Betracht zu ziehen.

Di e Beschwerdefihrerin vertrat den Standpunkt, eine

sol che Anregung sei sowohl Dokurment (37) als auch
Dokurment (40) zu entnehnen. Insbesondere vertrat sie die
Mei nung, aus di esen bei den Dokunenten gehe hervor, dal

j eder Fettsadureester in Invert-Bohrspil ungen verwendet
wer den kann. Aulerdem sei aus Dokument (4) zu ent nehnen,
dal Methyl ester, wie Methyloleat (Priolube-Ester), nicht
nur gute Schm erei genschaften, sondern auch die fur die
Ver wendung al s O phase in |nvert-Bohrspil ungen

geei gnet en physi kal i schen Paraneter, w e Fl ammpunkt,

Fl i eBgrenze und Vi skositat, aufweisen wirden. Die

Ver wendung der anspruchsgenél3en Met hyl ester sei daher
fir den Fachmann nahel i egend gewesen

Di e von den Dokunmenten (37) und (40) vermttelte

techni sche Lehre bezuglich der Verwendbarkeit von
Fettsaureester in Invert-Bohrsplul ungen bezi eht sich

j edoch primar auf |sobutylol eat, das aufgrund seiner
rel evant en physi kal i schen Ei genschaften als der

vorteil hafteste Ester dargestellt wurde (siehe Dokunent
(37), Seite 4, und Dokunent (40), Seite 6, vorletzter



4.10

4. 11

1296.D

- 8 - T 0564/ 95

Absatz bis Seite 7, letzter Absatz). N rgendwo i st
di esen Dokunenten zu entnehnen, dald entsprechende
Met hyl ester die fiar die Verwendbarkeit in Invert-
Bohr spil ungen not wendi gen Erfordernisse erfillen.

Bezuglich der Verwendbarkeit der Fettsaureester in

| nvert - Bohr spul ungen wird in den bei den Dokunenten (37)
und (40) die Gefahr einer Zersetzung der Fetts&ureester
durch Hydrol yse zwar erwdhnt, diesbezliglich - w e von
der Beschwerdef Uhrerin betont - jedoch anschli elRend
angegeben, di e durchgefihrten Versuchen zei gten, dalR man
di ese Gefahr unter Kontrolle halten kdnne (siehe
Dokunent (37), Seite 10, dritter Absatz und Dokunent
(40), Seite 7, erster Absatz). Diese durchgefihrten
Versuche und di e darauf beruhende Schl ul3f ol gerung

bezi ehen sich jedoch offensichtlich lediglich auf das

| sobutyl ol eat (OMC 233), das aufgrund der Al kohol -
konmponente und die damt verbundene sterische Hi nderung
weni g hydrol yseenpfindlich ist. Dagegen gehért es - we
aus dem Dokunent (42) hervorgeht - zum al |l genei nen

Fachw ssen ei nes Chem kers, dal3 Methyl ester von allen
Estern am | ei chtesten hydrol ysieren. Unter diesen

Urst &nden konmt di e Kamrer zu der Schl uf3f ol gerung, dal
der Fachmann aufgrund sei nes Fachw ssens Methyl ester von
Monocar bons&uren fur die Verwendung in |nvert-Bohr-

spul ungen nicht in Betracht gezogen hatte und daher die
Angaben beziglich der physikalischen Daten einiger
derartiger Methylester in Dokunment (4) - welches
Dokurnent ubri gens keinerlei Bezug auf den Probl enmbereich
der Invert-Bohrspil ungen hat - nicht rel evant sind.

D e Beschwerdef ihrerin hat auch noch darauf hingew esen
dalR nach den vorliegenden Patentansprichen die in Rede
st ehenden Methylester lediglich in einer geringen Menge
von 10 Gew. - % verwendet werden konnten und dald unter
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di esen Unrst dnden ei ne Teil hydrol yse akzeptabel sei, weil
di e dabei entstehenden | angkettigen Carbonsauren - we
auch in Dokunent (9) beschrieben - in situ brauchbare
Sal ze mt emul gi erenden Ei genschaften bil deten. Nach
Auf f assung der Kanmer ist es bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit imvorliegenden Fall jedoch

ni cht ausschl aggebend, ob ein Fachmann ei nen anspruchs-
gemalRen Met hyl ester hatte verwenden kdénnen, sondern

vi el mehr, ob er in der Hoffnung auf eine Lésung der oben
definierten techni schen Aufgabe dies auch getan hatte.
Wegen der Hydrol yseenpfindlichkeit der Methylester nuldte
j edoch dem Fachmann, w e oben bereits angegeben, deren
Verwendung al s Bestandteil der O phase als ein in keiner
Wei se sinnvol l es Unterfangen erschei nen.

Da somt der Gegenstand des unabhéangi gen Sach-

anspruchs 17 durch den zitierten Stand der Technik somt
ni cht nahegel egt wurde, ist hier das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU) erfillt.
Dassel be gilt fdar den unabhéngi gen Verwendungs-

anspruch 1, da nach den vorstehenden Darl egungen
deutlich ist, dal auch di e beanspruchte Verwendung der

i n Rede stehenden Ester durch den Stand der Technik

ni cht nahegel egt wurde.

Di e Gegenst ande der abhangi gen Anspriche 2 bis 16 und 18
bis 22 betreffen besondere Ausfihrungsfornmen der in den
Ansprichen 1 und 17 beanspruchten Verwendung bzw.

| nvert - Bohr spil ungen, sie haben daher zusamen mt

di esen Ansprichen ebenfal | s Best and.

Ent schei dungsf or nel

1296.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurtckverw esen ein Patent mt den widhrend der
nundl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Ansprichen 1 bis 22

(Haupt antrag) und ei ner noch anzupassenden Beschrei bung
aufrecht zuer hal t en.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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