BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS

Interner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|

(B) [ 1 An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

(D) [ ] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG
vom 6. Juni 2002

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0474/96 - 3.3.1
Anmel denumer : 90104027.9

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0386638

| PC: CO9K 7/ 06

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Ver wendung ausgewahl ter Ester 6l e niederer Carbonsauren in
Bohr spil ungen

Pat ent i nhaber:
Cogni s Deutschl and GrbH & Co. KG

Ei nsprechender:
FI NA Research

Stichwort:
Est er 6l e/ COGNI S

Re[evante Recht snor nen:
EPU Art. 54, 56, 84, 114(2), 123(2),(3)

Schl agwor t :

"Verspatetes Beweismttel (zugel assen) - relevant -

unver zigl i che Ent gegnung auf Vorbringen der gegnerischen
Partei”

"Neue Anspriche (zugel assen) - Uberw nden Rige der
gegneri schen Partei"

"Anspruchsanderungen (zul assig) - offenbarter Teil bereich
"Deutlichkeit (ja) - geanderter Zahl enbereich klar"
"Stand der Technik: offentlich (ja) - einemMtglied der
O fentlichkeit zuganglich; ausfuhrbar (ja) - ausfihrbarer
Berei ch der technischen Lehre offenbart™

EPA Form 3030 10.93



"Erfinderische Tatigkeit (ja) - erfolgreiche Losung der
Auf gabe - von Erfindung weg wei sende Lehre"

EPA Form 3030 10.93



Zitierte Entschei dungen:
T 0002/81, T 0301/87

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93



9

Européaisches European
Patentamt Patent Office
Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0474/96 - 3.3.1

Beschwer def thr er:

( Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer degegner :

(Pat enti nhaber)

Vertreter:

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwerdekamer 3.3.1

vom 6. Juni 2002

FI NA Research
Zone industrielle C
B- 7181 Seneffe (Fel uy) (BE)

Detrait, Jean-d aude

c/o Fina Research S A

Pat ent Depart nent

Zone Industrielle C

B-8171 Seneffe (Feluy) (BE)

Cogni s Deutschl and GibH & Co. KG
Henkel straRe 67
D- 40589 Dissel dor f (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am 28. Mirz
1996 zur Post gegeben wurde und mit der der

Ei nspruch gegen das europdi sche Patent

Nr. O 386 638 aufgrund des Artikels 102 (2)

EPU zur lickgewi esen wor den i st.

Zusamenset zung der Kanmer:

Vor si t zender :
M tglieder:

M Jonk
R Freinuth
M B. Ginzel



- 1- T 0474/ 96

Sachverhalt und Antréage

1980.D

Die am 23. Mai 1996 ei ngegangene Beschwerde des
Beschwer def thrers (Ei nsprechenden) richtet sich gegen
die am 28. Mirz 1996 zur Post gegebene Entschei dung der
Ei nspruchsabteilung, mt wel cher der Ei nspruch gegen das
eur opdi sche Patent Nr. 386 638 zuriuckgew esen wurde.

| m Verfahren vor der Ei nspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinem gesanten Unfang wegen
unzur ei chender Ausf Uhrbarkeit der Erfindung sow e
mangel nder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
angegriffen worden. Zur Stiitzung des Ei nspruches wurden
unter anderem fol gende Druckschriften genannt:

(3) Drilling Fluids Optim zation - A Practical Field
Approach, J. L. Lummus, 1986, Seiten 201 bis 229,

(9) US-A-4 481 121,

(37) Mneral oil free oil-based drilling fluids -
Devel opnents and Qutl ook, C. -P. Herold et al,
Henkel K&A, o.J.,

(38) Vortrags-Forum "Hole Stability", Aberdeen
15. Septenber 1988, und

(40) Speciality Chemicals in the Ol Industry -
Ceneral Aspects and sone Recent Devel opnents,
C.-P. Herold et al, Henkel KGaA, Marz 1987.

Di e Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen

Ent schei dung fest, dall der Gegenstand des Streitpatents
ausf thrbar und neu sei und auch auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe.
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Di e Druckschriften (37), deren Vorveroffentlichung der
Pat enti nhaber einraunte, und (40) offenbarten keine
erfindungsgenéflen Ester. Der differenziert genannte
Capryl ester weise 6 Kohl enstoffatonme auf, wihrend gemaf
Streitpatent die Obergrenze 5 Kohl enst of f at one betrage.
Das Vortrags-Forum (38) sei keine o6ffentliche

Ver anst al tung gewesen, so dalR die dort vorgetragenen
Inhalte nicht der Offentlichkeit zuganglich gemacht

wor den sei en. Auch unfasse der vorgetragene Inhalt nicht
di e eindeutige technische Lehre, Ester von C .-

Monocar bons&uren in | nvert-Bohrspil schl &nmen

ei nzuset zen. Bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit sei von der Lehre der Druckschriften (37) und
(40) als néachstliegendem Stand der Techni k auszugehen.

I m Hinblick auf die Aufgabe, weitere Oe fur Invert-
Bohr spul schl anme unt er Bei behal tung der Stabilitéat
bereitzustell en, habe es keine Anregung i m Stand der
Techni k gegeben, die anspruchsgenillen Ester kurzkettiger
Car bonsauren zu verwenden. Dies gelte insbesondere unter
Ber Gicksi chtigung des Zieles, die Stabilitat

bei zubehal ten, d. h. Hydrol yseprobl ene zu vernei den. Der
beansprucht e Gegenstand sei auch ausfuhrbar, denn die
Beschrei bung und di e Ausf ihrungsbei spiele enthielten
alle fur den Fachmann notwendi gen | nformati onen.

Der Beschwerdefihrer hat mt seiner Beschwerdebegrindung
vom 25. Juli 1996 u.a. eidesstattliche Versicherungen
der Herren C. D. Marken ("Annex 2") und T. Sollie
("Annex 3") eingereicht. Dem Annex 3 war als Anl age
"TS3" ein Geschaftsbrief der Firma Esso Chem cal A/'S,

unt erzei chnet von T. Sollie, an die Firma Anchor
Drilling Fluids, zu Handen von D. Ford, mt dem Datum
29. Novenber 1985, bei gefigt.
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I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer am

4. Januar 2001 hat der Beschwerdef ihrer unter

Her anzi ehung der oben genannten Beweismttel erstmalig
vorgetragen, dall es i mJuni 1985 zu ei nem Gespréach

zwi schen Herrn Sollie von der Firma Esso Chem cal und
den Herren Marken und Ford von der Firma Anchor Drilling
Fl ui ds gekommen sei, in dessen Nachgang Herr Sollie/Esso
Chem cal den Brief "TS3" an Herrn Ford/ Anchor Drilling
Fluids mt weiteren Informationen geschrieben habe. Der
Cegenst and di eses Cespréaches sow e der Inhalt dieses

Bri efes seien genmeinsamals der Offentlichkeit
zugangl i ch gemacht anzusehen, denn di e Gesprachspart ner
Sollie und Marken hatten in ihren eidesstattlichen

Ver si cherungen Uberei nstimend erkl at, dalR bei de von
kei ner Vertraulichkeit ausgegangen seien. Der offenbarte
Gegenstand, wel cher in dieser Entscheidung in der Fol ge
als "Sollie 1985" bezeichnet wird, unfasse die

Ver wendung von | sodecyl - bzw. |sotridecyl acetat als

A phase in Invert-Bohrspil schl &amen zusammen nmit den
zwangsl| auf i gen Zusat zst of f en Enul gat or, Beschwer ungs-
mttel, fluid-loss Additiv und Al kalireserve, insoweit
der Schl amm ei nen pH Wert von 10 nicht Uberschreite.

Der Beschwerdegegner hat bestatigt, daR der in diesem
Gesprach und Brief angesprochene Gegenstand alle jene
Mer kmal e unf asse, wel che der Beschwerdef hrer angegeben
habe. Jedoch hat er dessen offentliche Zugangli chkeit
bestritten, da von einer Vertraulichkeit des Gespréaches
und des Briefes auszugehen sei. Folglich gehore dieser
CGegenstand nicht zum Stand der Techni k. I mdbrigen sei
in di esem Gesprach und Brief keine fertige technische
Lehre, sondern lediglich eine rein theoretische Anregung
vermttelt worden. Ein Bohrspil schlamm mt ei nem pH Wert
von unter 10, der in dem Brief "TS3" angesprochen werde,
habe in der Praxis kaum Bedeutung, auch wenn ei ne
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Verwendung derartiger Bohrspul schl &me in bestimten
Fal |l en nicht ausgeschl ossen sei. Des weiteren habe der
Cesprachstei | nehnmer Marken bei seinem spateren Vortrag
i n Aberdeen 1988 den Gegenstand "Sollie 1985"
augenscheinlich bereits vergessen gehabt, denn
auswei sl ich der Druckschrift (38) habe er darauf nicht
hi ngew esen

Auf Uberei nsti mende Antrage des Beschwerdef dhrers und
des Beschwerdegegners, wel cher auf seiten des

Beschwer degegners nit der Uberraschung durch diese
erstmal i ge Berufung in der nundlichen Verhandl ung auf

di eses neue, wenn auch als solches bereits imVerfahren
befindliche Beweismttel und das darauf gestiitzte

Vor bri ngen begrindet wurde, ist die Kanmer w eder in das
schriftliche Verfahren eingetreten.

I n der erneuten mindlichen Verhandl ung vor der Kammer am
6. Juni 2002 hat der Beschwerdegegner (Patentinhaber)

ei nen geédnderten, aus 21 Ansprichen bestehenden
Anspruchssat z vorgel egt und di e Aufrechterhal tung des
Streitpatents nur noch in di esem Unfange begehrt. Dessen
unabhéangi ger Anspruch 1 |autet:

" 1. Ver wendung von bei Rauntenperatur fliel3fahi gen
und Fl anmpunkt e oberhal b 80 °C aufwei senden Estern aus
C..s- Monocar bonsauren und ei n- und/ oder nehrfunktionellen
Al kohol en al s O phase oder Bestandteil der O phase von
| nvert - Bohr spul schl &nmen, die fir ei ne umael t schonende
Erschli eBung von Erddl - bzw. Erdgasvor komren geei gnet
sind und in einer geschl ossenen O phase eine disperse
walri ge Phase zusamen mit Enul gat oren, Beschwer ungs-
mtteln, fluid-loss-Additiven, Kalk als Alkalireserve,
wobei di e einzusetzende Kal knenge auf 1 bis 2 | b/ bbl
(Kal k / Bohrspul ung) beschréankt ist, und
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gewinschtenfal | s weiteren Ublichen Zusatzstoffen
enthalten. ™

Der Beschwer def ihrer hat kei ne Ei nwédnde nehr gegen die
Neuheit und di e Ausfihrbarkeit der Erfindung erhoben.
Jedoch hat er den geltenden Anspruch 1 als undeutlich im
Sinne von Artikel 84 EPU infol ge der neu aufgenommenen
zahl enmalRi gen Angabe der Kal kmenge gerigt. So se

unkl ar, ob die erneute Zugabe von Kal k zum I nvert -

Bohr spul schl amm wenn der Kal k i m prakti schen Ei nsatz
des Schlamms al s Al kalireserve verbraucht sei, ebenfalls
unter den Geltungsbereich des Streitpatents falle.

Der Beschwerdefihrer hat die erfinderische Tatigkeit des
Streitpatents angegriffen, wobei der oben genannte
Cegenstand "Sol lie 1985" den nachsten Stand der Techni k
darstelle. H ervon ausgehend habe der Einsatz von Kal k
als Al kalireserve imH nblick auf die Druckschriften
(3), (9), (37) und (40) nahegel egen. Bei der Verwendung
von Kal k als Al kalireserve ergebe sich ein pH Wrt von
8 - 8,5, we aus seinem Versuchsbericht vom 21. Januar
2002 hervorgehe. Der pH Wert beimEinsatz von Kalk in
den anspruchsgemalRen Mengen |iege somt unterhal b der
Schwel | enwertes von 10, weswegen der Fachmann ni cht vom
Ei nsatz von Kal k abgehal ten worden sei. Auch der

Ver suchsberi cht des Beschwerdegegners vom 3. Mai 2002

wi derspreche di eser Feststellung nicht. Extrapoliere man
den dort bei einer Konzentration von 1.5 | b/bbl Kalk
genessenen pH Wert auf eine Konzentration von 1 |b/bbl
Kal k, wel che den unteren beanspruchten G enzwert
darstelle, so betrage der pHWert lediglich 9,85, d. h.
weni ger als 10. Des weiteren sei anspruchsgenal die
Zugabe saurer Zusatze nicht ausgeschl ossen, wel che den
pH Wert unter 10 drucken kénnten. Als Beispiel nannte
der Beschwerdef Uhrer saure Emul gatoren, w e sie aus dem
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neu in der mindlichen Verhandlung am 6. Juni 2002
vor gel egt en Dat enbl at't

(AI'l) D.T.0OHC1/ 0204/ 45, ohne Jahr

hervorgehe. Folglich unfasse der geltende Anspruch 1
auch Ausf Uhrungsfornen, die einen pH Wrt des Invert-
Bohr spil schl ammes von weni ger als 10 aufw esen. Von
di esen Ausf uhrungsformen habe auch nicht der nachste
Stand der Technik "Sollie 1985" abgeraten, so dal
zum ndest ens aus di esem Grunde der beanspruchte
Cegenstand keine erfinderische Qualitéat besitze.

Dar Uber hi naus hat der Beschwerdef Ghrer den

Ver suchsberi cht des Beschwerdegegners vom 3. Mai 2002
al s verspatet gerugt. Sein spater Eingang stelle einen
Ver f ahr ensm Bbrauch dar, weswegen er im Verfahren nicht
zu bericksichtigen sei. Auch der geltende Anspruchssatz
sei ebenso verspatet vorgel egt worden und daher nicht in
das Verfahren zuzul assen. Der Beschwerdegegner hatte

di esen neuen Anspruchssatz bereits fridher, namich

al sbal d nach der ersten mindlichen Verhandl ung am

4. Januar 2001, vorlegen sollen.

Der Beschwer degegner hat erw dert, dalR der Anspruch 1
auch nach sei ner Abanderung dem Erfordernis der
Deut | i chkeit gemaR Artikel 84 EPU geniige. Die

ei nzuset zende Kal knenge sei klar und ei ndeutig

zahl enmal3i g angegeben. Di e Rige des Beschwerdef Ghrers
betreffe eher eine hier unerhebliche Frage der

Pat ent ver| et zung.

Der Beschwer degegner hat zur erfinderischen Tatigkeit
vor getragen, dall zur Beurteilung der erfinderischen

Tati gkeit von dem oben genannten CGegenstand Sollie
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1985" al s dem nachsten Stand der Techni k auszugehen sei.
Bei der Verwendung von Kalk als Al kalireserve in den
anspruchsgeméafRen Mengen ergebe sich automati sch ein

pH Wert von dber 10. Zum Bewei s sei seinem Schriftsatz
vom 3. Mai 2002 ein Versuchsbericht beigeflgt, aus dem
di eser Automatisnus eines pH Wertes von dber 10 beim

Ei nsat z der anspruchsgenmaflen Kal knenge hervorgehe. Der
ent sprechende Versuchsbericht des Beschwerdef dhrers vom
21. Januar 2002 sei mangel haft, da dort einerseits ein
Rib6l ester vernessen werde, der wegen seiner |angen
Ketten der Saurekonponente nicht unter den Anspruch des
Streitpatents falle, und andererseits der pH Wert
ungenau mt einemnicht identifizierten Indikatorpapier
genessen werde, wadhrend er, der Beschwerdegegner, mt

ei ner El ektrode genau genessen habe. Die rechnerische
Extrapol ati on des pH Wertes auf di e anspruchsgenalle
Grenzkonzentration von 1 | b/bbl Kal k ausgehend von den
MeRangaben i m Versuchsbericht vom 3. Mii 2002 des
Beschwer def Uhrers, wi e sie der Beschwerdegegner in der
mindl i chen Ver handl ung vorgenommen habe, sei fehlerhaft,
da sie unbericksichtigt |asse, dalR die Konzentration
sich zwar |inear, der pH Wrt jedoch |ogarithm sch

ver dandere. Der vom Beschwer degegner behauptete nogliche
Zusat z saurer Enul gatoren komme fir den Fachmann

pat ent gemald kaumin Betracht, da die Korrosions-
ver mei dung, wel che von sauren Konponenten herrihre,
Bestandtei |l der patentgenillen Aufgabe sei.

Di eser sich automatisch beim Einsatz von Kalk in den
anspruchsgeméafRen Mengen einstel |l ende pH Wert von dber 10
Uberschreite indessen den Wert, den der néchste Stand
der Technik "Sollie 1985" wegen der Gefahr der Hydrol yse
al s Qbergrenze fur die patentgenmal3 verwendeten Ester

zul asse. Di e patentgenald verwendeten Ester zeigten

j edoch eine unerwartet hohe Stabilitat gegen Hydrol yse
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bei m Ei nsatz von Kal k, wi e aus dem Versuchsbericht B2
vom 3. Dezenber 2000 hervorgehe. Folglich sei der

Ei nsatz von Kalk als Alkalireserve imvorliegenden Fal
ni cht nahel i egend.

Zum Ei nwand der Verspatung hat der Beschwerdegegner

erkl art, dall sein Versuchsbericht vom 3. Mi 2002 eine
Ent gegnung auf den erst am 21. Januar 2002 eingereichten
Ver suchsbericht des Beschwerdefihrers darstelle. Daher
sei sein Versuchsbericht kein Verfahrensm Bbrauch und im
Ver f ahren zuzul assen. Di e Einschréankung des
Anspruchssatz, wie er sie in seinem Schriftsatz vom

3. Mai 2002 und in der nundlichen Verhandl ung vom

6. Juni 2002 vorgenomren habe, sei eine direkte Antwort
auf den frischen Ei nwand des Beschwerdefihrers in dessen
Schriftsatz vom 21. Januar 2002, dall der unabhangi ge
Anspruch des Streitpatents nicht den pH Wert des Invert-
Bohr spul schl amms angebe. Der rechtliche Rahnmen des

Ver f ahrens werde durch den geanderten Anspruchssatz

ni cht verandert, da die Argunentationsschiene zur
erfinderischen Tatigkeit sich dadurch nicht verschiebe.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, di e angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

Der Beschwer degegner hat als einzigen Antrag beantragt,
das Patent in geandertem Unfang mt den in der
nindl i chen Ver handl ung vom 6. Juni 2002 ei ngereichten
Pat ent anspr ichen des "Hi | fsantrages 1"
aufrecht zuer hal t en

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung vom 6. Juni 2002
wur de di e Ent schei dung der Kammer verkindet.
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Ent schei dungsgr tinde

1980.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Verspat et eingereichte Beweismittel (Artikel 114 EPU)

Der Versuchsbericht des Beschwerdegegners, der vom
Beschwer def Uhrer als verspatet und verfahrensm 3-
brauchlich eingereicht gerugt wrde, ist am7. Mai 2002
ei ngerei cht worden und stellt somt ein verspatet

vor gebrachtes Beweismttel im Sinne von Artikel 114 (2)
EPU dar. Er dient dazu, das zwangsl aufi ge Uberschreiten
des pH Schwel | enwertes von 10 bei m Ei nsatz der
anspruchsgenméaflen Kal knenge zu unt ermauern, worauf der
Beschwer degegner hauptséachlich die erfinderische
Tatigkeit des Streitpatents stitzt. Dieses Beweismtte
ist folglich prima facie relevant fur die zu treffende
Ent schei dung (si ehe auch Punkt 9 unten) und,
unbeachtlich der verspateten Einreichung, im

Beschwer deverfahren zu bericksi chtigen

Das verspatete Einrei chen des Versuchsberichtes durch
den Beschwer degegner ist auch nicht verfahrensm B3-
br&uchlich, denn der Beschwerdegegner hat di esen

Ver suchsbericht unverziglich als Entgegnung auf den kurz
zuvor, namich am 21. Januar 2002, ei ngegangenen

Ver suchsberi cht des Beschwerdefihrers eingereicht. Dies
hat der Beschwerdef Uhrer selbst in seinem Schriftsatz
vom 4. Juni 2002, Punkt 2, Absatz 1 eingeréaunt

Zul &ssi gkeit des Antrags
Der Beschwerdegegner hat in der mindlichen Verhandl ung

ei nen abgeanderten Anspruchssatz eingereicht, in demdie
ei nzuset zende Kal knenge auf 1 bis 2 | b/bbl
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(Kal k/ Bohr spil ung) ei ngeschrankt ist. D ese

Ei nschrankung zielt auf den pH Wert des Bohrschl ames.
In seinem Schriftsatz vom 21. Januar 2002 auf Seite 1
Absatz 3 hat der Beschwerdef Ghrer ausdricklich gerigt,
dal3 di e damal s gel tenden Anspriche kei ne Beschr ankung
hi nsichtlich des pH Wertes des Bohrschl anmes enthielten
Di e vom Beschwer degegner nunnmehr vor genomrene

Ei nschr ankung der Anspriche dient erkennbar dazu, genau
di esem Ei nwand des Beschwer def Ghrers zu begegnen. Mt

di eser Anderung des geltenden Anspruchs 1 ist fir den
Beschwer def iihrer auch kei ne unangenessene Uberraschung
oder ein wesentlich neuer Sachverhalt verbunden, denn es
i st nicht ungewdhnlich, dal3 ein pH Wert durch die
Mengenangabe der den pH Wert besti menden Konponent e,
hi er der Kal knenge, mttel bar definiert wrd.

D e vorgenomene Anspruchsanderung i st daher notwendig
und angenessen, so dal die Kamrer ihr Ernessen

dahi ngehend ausgetbt hat, den geltenden Anspruchssatz in
das Verfahren zuzul assen.

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Der anspruchsgentél3e Ei nsatz von Kal k als Al kalireserve
findet seine Stiutze i murspringlichen Anspruch 14. Der
gel tende Anspruch 1 |legt zusatzlich die einzusetzende
Kal kmenge mt 1 bis 2 | b/bbl (Kal k/Bohrspll ung) fest.
Auf Seite 13, Absatz 3 der urspriunglichen

Annmel dungsunterl agen wird ei ne Cbergrenze von 2 | b/ bbl
und ei n Vorzugsbereich von 1 bis 1,8 | b/bbl

(Kal k/ Bohr spil ung) genannt. Nachdem di e bei den Endpunkte
des beanspruchten Berei ches von 1 und 2 | b/bbl
urspriunglich spezifisch genannt sind, fidhrt diese
Abanderung des Anspruchs nicht zu ei nem Gegenstand, der
tuber den Inhalt der urspriinglichen Annel dung hi nausgeht,
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wodurch sie imEinklang mit Artikel 123 (2) EPU steht
(siehe Entscheidung T 2/81, ABI. EPA 1982, 394, Punkt 3
der Ent schei dungsgrinde).

D ese Abanderungen der erteilten Anspriche beschranken
den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzbereich
des Streitpatents imVergleich zur erteilten Fassung
nicht erweitert wrd.

Der geltende Anspruchssatz erfiullt denzufolge alle
Vor ausset zungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU

Deutlichkeit der Anspriche (Artikel 84 EPU)

wenn auch Artikel 84 EPU nicht als Einspruchsgrund im
Sinne von Artikel 100 EPU gel tend gemacht werden kann,
so verlangt Artikel 102 (3) EPU im Falle von Anderungen
des Patents im Ei nspruchsverfahren gl ei chwohl, dal3 das
Patent und die Erfindung, die es zum CGegenstand hat, den
Er f or der ni ssen di eses Uber ei nkonmens geniigen. Gemal

st andi ger Recht sprechung der Beschwerdekanmmern i st daher
zu Uberprifen, ob es durch die Anderungen zu ei nem
Ver st oR gegen irgendein Erfordernis des EPU, also auch
des Artikels 84 EPU komt (siehe Entscheidung T 301/ 87,
ABlI . EPA 1990, 335, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde). Im
vorliegenden Fall ist der Anspruch 1 des Streitpatents

i m Ver | auf e des Ei nspruchs-Beschwer deverfahrens
dergestalt abgedndert worden, dalR Kalk als Al kalireserve
und in einer Menge von 1 bis 2 | b/bbl (Kal k/Bohrspul ung)
ei ngeset zt wird. Der Beschwerdef Ghrer hat die
Deutlichkeit des Anspruchs 1 im Hi nblick auf diese
Abanderung gerugt, da unklar sei, ob die erneute Zugabe
von Kal k zu ei nem | nvert-Bohrspil schl anm wenn der Kal k
i mpraktischen Einsatz des Schlams als Al kalireserve
ver braucht sei, ebenfalls unter den Celtungsbereich des
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Streitpatents falle.

Der geltende Anspruch 1 quantifiziert die Kal knmenge
durch Angabe ei nes Zahl enbereiches und qualifiziert

di ese als "einzuset zende" Menge. Die gerigte
Mengenangabe | a3t dem ver st andi gen Fachmann somt kei nen
Spielraum fir Interpretationen oder Deutungen, weswegen
der Anspruch 1 zur Uberzeugung der Kammer eindeutig und
damit deutlich imSinne des Artikels 84 EPUist. Die
Rige des BeschwerdefUhrers betrifft indessen nicht die
Deutlichkeit des Anspruchsgegenst andes, sondern eher die
spekul ati ve Frage, ob eine hypothetische

Ver f ahr ensmal3nahnme zu ei ner Verletzung des

Schut zberei ches des Streitpatent fihren kénnte. Eine
derartige Frage ist jedoch i mvorliegenden Einspruchs-
Beschwer deverfahren nicht zu priafen

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 (b) EPU)

Der Beschwer def ihrer hat den Ei nwand der mangel nden
Ausf Uhr bar keit wegen unzurei chender O f enbarung der

Erfi ndung i m Beschwer deverfahren nicht aufgegriffen und
i n der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer

ausdr acklich fallengel assen. Nachdem di e Kamrer Uberdies
kei ne Veranl assung sieht, von sich aus die

Ausf Uhrbarkeit in Zweifel zu ziehen, ertbrigen sich
wei t ere Ausf uhrungen hierzu

St and der Techni k

Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem
Annel detag des Streitpatents der Ofentlichkeit
zugangl i ch genmacht worden ist. Das Zugangli chmachen kann
unter anderem durch schriftliche oder mindliche
Beschrei bung erfolgen (Artikel 54 (2) EPU). Der
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Beschwer def threr und der Beschwerdegegner haben

di ver gi erende Auffassungen zu der Frage vertreten, ob
der Gegenstand "Sol lie 1985" tatsachlich der

O fentlichkeit offenbart und hierbei eine ausfihrbare
techni sche Lehre zugéanglich gemacht worden ist.

Ofentlichkeit

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern i st
eine Information der Offentlichkeit bereits dann
zugangl i ch, wenn auch nur ein einziges Mtglied der
Ofentlichkeit die Myglichkeit hatte, die Information zu
erl angen und zu verstehen, und di ese Person kei ner

Cehei mhal t ungsver pflichtung unterlag (siehe

Recht sprechung der Beschwerdekamern, 4. Auflage 2001,
Punkte 1. C.1.6.6 und I.C. 1.6.7). Zw schen den Parteien
ist nun streitig, ob das Gesprach im Juni 1985 zw schen
Herrn Sollie von der Firma Esso Chem cal und den Herren
Mar ken und Ford von der Firma Anchor Drilling Fluids
unter einem Vertraulichkeitsvorbehalt stand und ob die
weiteren Informationen i mBrief "TS3" vom Novenber 1985,
der i m Nachgang zu di esem Gesprach von Herrn Sollie/Esso
Chem cal an Herrn Ford/ Anchor Drilling Fluids
geschrieben wrde, als o6ffentlich zuganglich gemacht
anzusehen si nd.

Hi nsichtlich des Gespréaches vom Juni 1985 haben

Herr Sollie und Herr Marken in ihren eidesstattlichen
Versi cherungen, d. h. Herr Sollie in Annex 3, Nr. 5 und
Herr Marken in Annex 2, Nr. 8, Uubereinstimend erklart,
dalR di e Gesprachspartner weder eine Vertraulichkeit

verei nbart hatten noch stillschweigend von ei ner sol chen
ausgegangen sind. Auch der Brief "TS3" vom Novenber 1985
von Esso Chemcal/Sollie an Anchor Drilling Fluids/Ford,
der ein normal er Geschaftsbrief ist, ist ohne
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Vertraul i chkei tsvorbehalt ergangen

Di e gegenteilige Auffassung des Beschwerdegegners i st
rein spekulativ. Es sind vom Beschwerdegegner weder

Unrst ande vorgetragen worden, noch sind sol che der Kammer
von sich aus ersichtlich, die eine Vertraulichkeit des
Cespraches oder des Inhalts des Briefes als vereinbart -
auch stillschweigend - erscheinen | assen. Bei dem
Gesprach i mJuni 1985 handelt es sich umein nornales
Ver kauf sgesprach, bei dem der Verkaufer, d. h. Esso
Chem cal/Sollie, Interesse an dem Verkauf seines
Produktes hatte und i hmdamt gerade nicht an einer
Vertraulichkeit gelegen war. Dies hat Herr Sollie in
seiner eidesstattlichen Versicherung Annex 3, Nr. 5,

| etzter Satz, auch ausdricklich erklart. Auch fur den
Kunden, Anchor Drilling Fluids/Ford, Mrken, ist weder
ein Interesse an ei ner Gehei mhal tung dargetan noch i st
ein solches ersichtlich. D eses Gesprach diente

er kennbar auch nicht der Verabredung ei ner techni schen
Ent wi ckl ungszusamrenar beit. Langere CGeschaftsbezi ehungen
zwi schen bei den Firnen, die noglicherweise ein
besonderes Treueverhdltnis zw schen bei den begrinden
kénnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Zusanmmenf assend i st damt festzuhalten, dal fir den
Cegenstand "Sol lie 1985", d. h. fidr den Inhalt des
Gespraches i mJuni 1985 zwi schen Herrn Sollie einerseits
und den Herren Ford und Marken andererseits, sow e den
Brief "TS3" vom Novenber 1985, keine Vertraulichkeit
gegeben war. Indemzwei Mtglieder der Offentlichkeit,
nam ich die Herren Marken und Ford der Firma Anchor
Drilling Fluids, Uber diesen Gegenstand informert

wur den, ist seine Ausgestaltung der Offentlichkeit

of fenbart worden, wodurch dieser CGegenstand "Sollie
1985" Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
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gegeniuber dem Streitpatent darstellt.

Cegenstand "Sol lie 1985"

Bei dem Gesprach imJuni 1985 wurden di e Handel sprodukte
Exxate 1000 und 1300 angesprochen, die dabei als

| sodecyl - bzw. I|sotridecylacetat identifiziert wurden
(siehe Annex 3, Nr. 5, Seite 4, Zeile 1). Acetate sind
Ester einer GC,-Carbonsaure und erfillen damt die
strukturel |l e Voraussetzung gemald Anspruch 1 des
Streitpatents. Sie erfillen auch die weitere Anforderung
der Fliel3f &hi gkeit bei Rauntenperatur und eines

Fl ammpunkts von Uber 80 °C genmal3 Anspruch 1 des
Streitpatents, nachdem | sotridecyl acetat in den

er fi ndungsgenalRen Bei spielen des Streitpatents

ei ngesetzt wird (siehe Streitpatentschrift Seite 7,
Zeile 39, Seite 8, Zeile 39, Seite 10, Zeile 2,

Seite 11, Zeile 19). Die Verwendung di eser beiden
Acetate in Invert-Bohrspil schl ammen als O phase wurde in
dem Gesprach imJuni 1985 ebenfalls offenbart, we die
Tei | nehnmer Marken von Anchor Drilling Fluids (Annex 2,
Nr. 8, Zeile 4) und Sollie von Esso Chem cal (Annex 3,
Nr. 5 Zeile 3) Ubereinstimmend in ihren jeweiligen

ei desstattlichen Versicherungen ausgesagt haben. Damt

i st auch der Verwendungszweck di eser Acetate, namich
al s O phase in Invert-Bohrspil schl ammen, der

O fentlichkeit offenbar geworden. Der Beschwerdef iihrer
und der Beschwer degegner haben in der nundlichen

Ver handl ung vom 4. Januar 2001 dberei nsti mrend
vorgetragen, dal3 die in diesem Gespréach besprochenen

| nvert - Bohr spul schl &me fir den Fachmann zwi ngend die in
Anspruch 1 des Streitpatents angef Uhrten Zusatzstoffe,
nam i ch Enul gat oren, Beschwerungsmttel, fluid-Ioss

Addi tive und Al kalireserve, enthalten haben, denn diese
sind in Invert-Bohrspul schl &men sel bstverstandlich und
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not wendi g. Nachdem Beschwer def Uhrer und Beschwer degegner
hi er iber einig sind, besteht fir die Kammer kein Anl al,
von di esem gl ei chl aut enden Sachvortrag bei der Parteien
abzuwei chen, so dal} di ese Zusatzstoffe inplizit
ebenfal I s of fenbar wurden, auch wenn sie nicht explizit
angesprochen worden sind.

Damt sind alle technischen Merkmal e des Anspruchs 1 des
Streitpatents mt Ausnahnme der Angabe von Kalk als

Al kal i reserve und der ei nzusetzenden Kal knenge von 1 bis
2 |1 b/ bbl (Kal k/ Bohrspul ung) durch den Gegenstand

"Sollie 1985" der Offentlichkeit zuganglich gemacht

wor den.

Ausf Ghr barkeit des Gegenstandes "Sol lie 1985"

Der Beschwer degegner hat ei ngewandt, dall der Gegenstand
"Sollie 1985" lediglich eine theoretische Anregung
enthielt, jedoch noch keine fertige, ausfuhrbare

techni sche Lehre darstellte, Iso(tri)decylacetat als

A phase in Invert-Bohrspil schl amen zu verwenden

| nsbesondere seien die Kunden Marken und Ford von Anchor
Drilling Fluids durch ihre Befiurchtung von einer
Hydr ol yse di eser Acetate davon abgehalten worden, deren
Einsatz in Invert-Bohrspul schl amen, wie imGespréach vom
Juni 1985 angeregt, tatséachlich auszufidhren. Folglich
sei diese Lehre dem Fachmann ni cht zugénglich gewesen

Zwar gilt nach standi ger Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern der offenbarte Inhalt des Standes der
Techni k nur dann als zugénglich gemacht, wenn die

I nformation so vollstandig ist, dal der Fachmann die
techni sche Lehre, die CGegenstand der O fenbarung i st,
unt er Zuhil f enahne sei nes al |l genei nen Fachw ssens

ausf ohren kann. Imvorliegenden Fall hatte indessen
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Herr Sollie bereits im Gesprach i mJuni 1985 zugesagt,
die pH G enze fir die Hydrol yse der genannten Acetate im
Labor zu uberpriufen, umderartige Beflrchtungen der
Herren Ford und Marken zu zerstreuen (Annex 3, Nr. 5,
Seite 4, Zeilen 2 bis 4). In dem anschlieRenden Bri ef
"TS3" vom 29. Novenber 1985 an Herrn Ford/ Anchor
Drilling Fluids hat Herr Sollie/ Esso Chemcal im

Hi nblick auf die befirchtete Hydrolyse unter Hi nweis auf
Labor messungen mtgeteilt, dal bei einem pH Wrt von 10
oder weniger mt relativer Sicherheit keine Hydrolyse im
Bohrschl anm stattfindet. Folglich hat zum ndestens
insoweit eine fertige und ausfihrbare technische Lehre
vor gel egen, als die genannten Acetate in Invert-

Bohr spul schl amren bei ei nem pH Wert von 10 oder weni ger
verwendet werden. Damt ist in diesem Unfang der
Cegenstand "Sol lie 1985" dem Fachmann zugéanglich

gewesen.

Der Beschwer degegner hat dem entgegnet, dalR in der
Praxis ein Bohrspil schlamm mt einem pH Wert von 10 oder
weni ger kaum rel evant sei. Indessen hat er auf Nachfrage
ei ngerdunt, dal3 in bestimmten Fallen, z. B. bei

Vor bohrungen, bevor man an die Gas- oder QO bl ase stoRt,

| nvert - Bohrspil schl &me mt ei nem pH Wert von 10 oder
weni ger Verwendung finden kénnen. Er hat ausdricklich
aner kannt, dal3 ei ne Verwendbarkeit von sol chen schwach
basi schen Bohrspil schl &nmmen ni cht ausgeschl ossen i st.
Fol gl i ch hat der Beschwerdegegner im Ergebnis nicht mehr
der obigen Feststellung w dersprochen, dal3 eine fertige
und ausf ohrbare techni sche Lehre vorliegt, soweit der

| nvert - Bohr spul schl amm ei nen pH Wert von 10 oder weni ger
auf wei st .

Zusamenf assend i st daher festzustellen, dalRR der
Cegenstand "Sollie 1985" alle Merkmal e des Anspruchs 1
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des Streitpatents mt Ausnahnme des Merkmals, Kalk als

Al kalireserve und in einer Menge von 1 bis 2 | b/bb

(Kal k/ Bohr spil ung) einzusetzen, offenbart, dal dieser
Gegenstand der Offentlichkeit ohne Vertraulichkeits-

vor behalt offenbart worden ist und daRR der offenbarte
Cegenstand i nsoweit ausfihrbar und damt zugéanglich war,
als ein pH-Wrt von 10 nicht Uberschritten w rd.

Neuhei t

Der oben angegebene Stand der Technik "Sollie 1985"
(Punkt 7.2) offenbart weder den Einsatz von Kalk als

Al kal i reserve, noch di e anspruchsgenal3 ei nzuset zende
Kal kmenge. Diese Feststellung ist zwi schen den Parteien
unstreitig. Die Kamer hat sich davon Uberzeugt, dal3 der
beansprucht e Gegenstand auch in den ent gegengehal t enen
Druckschriften nicht beschrieben und somt neu ist. Da
dessen Neuheit in der angefochtenen Entschei dung
festgestellt und vom Beschwerdef Ghrer im
Beschwer dever f ahren aner kannt wurde, erubrigen sich
wei t er e Ausf Ghrungen hierzu.

Erfinderische Tatigkeit

Es verbl ei bt daher zu priufen, ob der beanspruchte
Cegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Estern von
C..s- Monocar bonsaren als O phase in Invert-

Bohr spul schl amren. Der Gegenstand "Sol lie 1985"

of fenbart ebenfalls, derartige Ester als O phase in

| nvert - Bohrspul schl amen zu verwenden, soweit ein pH
Wert von 10 nicht Uberschritten wird (siehe Punkt 7.2
supra). Die Kanmer betrachtet daher, imEinklang mt den
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Partei en, diesen Gegenstand als nachstliegenden Stand
der Techni k.

Cegeniuber di esem nachstli egenden Gegenstand |iegt dem
Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine weitere

Ver wendung von Car bonsaureestern als O phase in |nvert-
Bohr spul schl amren j edoch bei ei nem pH Wert von Uber 10
unt er Bei behal tung guter Hydrol ysestabilitat zur
Ver mei dung von Korrosion bereitzustellen.

Zur Lo6sung der oben genannten Aufgabe schl agt das
Streitpatent die Verwendung von kurzkettigen

Car bonsaureestern zusammen mt Kalk als Al kalireserve
vor, wobei die einzusetzende Kal knmenge auf 1 bis

2 I b/bbl (Kal k / Bohrsptl ung) beschrankt ist.

ZwW schen den Parteien ist nun streitig, ob die Aufgabe
gemall Punkt 9.2 supra durch die vorgeschl agene
anspruchsgenméfRe Loésung erfol greich gel 6st wird. Hierzu
hat der Beschwerdegegner vorgetragen, dafll sich durch die
Fest | egung der patentgenal3 ei nzuset zenden Kal knmenge
automati sch ein pH Wert des Bohrschl anmes von uber 10
ergebe. Di esen Automati snus hat der Beschwerdef dhrer
bestritten.

Der Beschwer degegner hat zur d aubhaftmachung des pH
Wertes der Bohrschl ame von uber 10 bei Einsatz der
anspruchsgenméafRen Kal knenge den Ver suchsbericht vom

3. Mai 2002 vorgel egt. In di esem Versuchsbericht werden
| nvert - Bohr spiil schl &nme untersucht, in denen als A phase
di e erfindungsgenmiflen Carbonsé&ureester |sotridecyl acetat
oder 2-Ethyl hexyl acetat zusamren mt einer eingesetzten
Kal kmenge von 1,5 , 1,8 und 2 | b/bbl (Kal k/Bohrspul ung)
ver wendet wurden. Der pH Wert der Bohrschlame wird mt
drei spezifizierten Indikatorpapieren und einer
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pH El ekt r ode genessen

Die mt der Elektrode genessenen pH Werte betragen 10, 35
bis 10,8 und liegen damt stets Uber dem Schwel | enwert
von 10.

Mt den | ndi kat orpapi eren werden pH Werte von 6 bis 7
genessenen, die jedoch chem sch unsinnig sind, da sie
ei nen |l eicht sauren pH Wert vorspi egeln, obwohl mt Kalk
doch ei ne basi sche Verbi ndung zugegeben wurde. Diese
pH Werte sind daher aufller Betracht zu |assen. Auch der
Beschwer degegner sel bst hat die mt |ndikatorpapier
genessenen pH Werte verworfen und di ese nur in seinen
Ver suchsberi cht auf genonmen, um di e Fehl erhafti gkeit
gerade di eser pH MeRnet hode bei Bohrschl anm zu bel egen
wel che der Beschwerdefidhrer in seinem eigenen

Ver suchsbericht vom 21. Januar 2002 angewandt hat.

Folglich sind nur die mt einer pH El ektrode genessenen
pH Werte der Bohrschl &me von 10,35 bis 10,8 akkurat und
als der Wrklichkeit entsprechend in Betracht zuziehen.
Zwar wird in dem Versuchsbericht des Beschwerdegegners
ei ne Kal knenge von 1,5 | b/bbl nicht unterschritten und
der pH Wert eines Bohrschl anmes bei Einsatz einer

Kal kmenge an der anspruchsgenéf3en Berei chsgrenze von

1 I 'b/bbl nicht genessen. |ndessen erscheint es der
Kammer gl aubhaft, dal auch bei dieser geringeren

Kal kmenge ein pH Wert i m Bohrschl amm von 10 automati sch
Uberschritten wird, denn der Beschwerdegegner hat in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kammer am 6. Juni 2002
Uber zeugend und inhaltlich unw dersprochen erl autert,
daB ei ne Anderung der Kal knmenge i mInvert -

Bohr spul schl amm wegen des d ei chgewi chts der Verteilung
des Kal ks zwi schen der O - und der Wasserphase nicht
proportional den pH Wert des Bohrschl amres, der im
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wesent | i chen durch di e Wasser phase bestimt wrd,
beeinflult. Damt werde, so der Beschwerdegegner, be

ei ner Reduzi erung der eingesetzten Kal knenge von 1,5 auf
1 | b/bbl der pH Wert des Bohrschl ammes von 10, 35 nur
unwesentlich verringert, so dal3 er in jedem Fall uber
dem Schwel | enwert von 10 verharre.

Der Beschwerdef ihrer hat dengegentber in der mindlichen
Ver handl ung vor der Kanmer eingewandt, die rechnerische
Extrapol ati on des pH Wertes des Bohrschl ammes bei einer
Kal kmenge von 1 | b/bbl ausgehend von dem i m

Ver suchsbericht des Beschwerdegegners bei einer

Kal kmenge von 1.5 | b/ bbl genmessenen pH Wert von 10, 35
ergebe einen pHWrt von lediglich 9,85, d. h. unterhalb
des Schwel | enwertes von 10.

Di e rechneri sche Extrapol ati on des pH Wertes durch den
Beschwer def Uhrer bei der anspruchsgenél3en Kal knmenge von
1 I b/ bbl ausgehend von den MeRangaben i m Versuchsberi cht
vom 3. Mai 2002 des Beschwerdefihrers ist jedoch
unzutreffend, |aRlt sie doch unbericksichtigt, dall der
pH Wert eine | ogarithm sche und kei ne |ineare Mal3ei nheit
ist, so dall sich imGegensatz zur Berechnung des
Beschwer def thrers der pH Wert nach (linearer) Variation
der Kal kkonzentration |ediglich auf einer

| ogarithm schen Skal a verandert.

Des weiteren hat der Beschwerdef Uhrer am 21. Januar 2002
ei nen Versuchsbericht eingereicht, umzu bel egen, dal3
sich bei der Verwendung der anspruchsgenéfien
kurzketti gen Carbonsdureester zusammen mt der

er fi ndungsgenéld ei ngeset zt en Kal knmenge von 1 bis

2 I b/bbl ein pH-Wert von unter 10 i m Bohrschl anm

ei nstel lt.
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Di eser Versuchsbericht hat indessen unbericksichtigt zu
bl ei ben, denn er verwendet i m genessenen Bohrschl amm
kei nen anspruchsgenéflen kurzketti gen Carbonsaureester,
sondern einen | angketti gen Ribdl ester. Aullerdemist der
Ver suchsbericht auch deshal b aul’er Betracht zu | assen
weil die pH Messung unzul &nglich ist, denn sie wird mt
ei nem - noch dazu undefinierten - |ndikat orpapier

vor genommen, obwohl di ese MeBmet hode i m Bohrschl anm

ni cht akkurat funktioniert (siehe Punkt 9.4.1 supra).

Der Beschwerdef ihrer hat daridber hinaus vorgetragen, dald
anspruchsgenméal3 di e Zugabe saurer Enul gatoren nicht
ausgeschl ossen sei, welche den pH Wert des Invert-

Bohr spul schl ammes unter 10 verringerten. Folglich

unf asse der geltende Anspruch 1 auch Ausf 0hrungsfornen,
bei denen der Bohrschl amm ei nen pH Wert unterhal b di eses
Schwel | enwertes aufwei se.

Auch wenn der geltende Anspruch den nibglichen Einsatz

ei nes sauren Emul gators imlnvert-Bohrspil schl amm
unfassen mag, ein Enulgator wird regel ma3ig nur in
Uberaus geringen Mengen zugesetzt. So wird ein Emul gator
auch imFalle des Streitpatents in den Beispielen
lediglich in geringfugi gen Mengen von ca. 1 bzw 1,3
CGew. - % bezogen auf den I nvert-Bohrspll schl anm

ent sprechend hoéchstens 5 Gew. - % bezogen auf die O phase,
zugefiugt (Streitpatentschrift Beispiel 1, Seite 7

Zeile 27; Beispiel 2, Seite 8, Zeile 45; Seite 6, Zeilen
45 bis 47). Fur den verstandi gen Fachmann, an den sich
der geltende Anspruch des Streitpatents richtet, komt
der Einsatz eines sauren Emul gators in grolBeren Mengen
ohnehin nicht in Betracht, da die Vernei dung von
Korrosi on, wel che nach Ubereinsti nmendem Vortrag bei der
Partei en gerade von sauren Konponenten herriihrt,
Bestandtei |l der patentgenillen Aufgabe ist.
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D e Schl ul3f ol gerung des Beschwerdef ihrers, dald der
Schwel l enwert fiar den Invert-Bohrspul schl amm von pH 10
durch di e Zugabe ei ner derart geringen Menge an saurem
Enmul gat or tatséchlich unterschritten wird, ist daher

| ediglich als spekul ati ve Behauptung zu betrachten, fur
di e der beschwerdef ihrende Ei nsprechende bewei spflichtig
i st. Nachdem er jedoch kei ne Uberzeugenden Beweismttel
bei gebracht hat, muf3 sei ne Behauptung al s unbew esene
Ver nut ung unber ticksi chti gt bl ei ben.

Der Beschwerdegegner hat mt seinem Versuchsbericht B2
vom 3. Dezenber 2000 aufgezeigt, dall die kurzkettigen
Car bonsaur eester bei ihrer anspruchsgenmiflen Verwendung
al s O phase in Invert-Bohrspiil ungen bei einer

ei ngeset zt en Kal knenge von 2 | b/ bbl eine gute

Hydrol ysestabilitat aufwei sen. Der Beschwerdef threr hat
di eses Ergebni s i m Beschwerdeverfahren auch nicht
bestritten und di e Kammer hat kei nen Anhal t spunkt, dies
von sich aus in Zweifel zu ziehen.

Zusammenf assend i st daher festzustellen, daR der pH Wert
des I nvert-Bohrsptll schl ammes wegen der anspruchsgenil3en
Angabe der ei nzusetzenden Kal knenge von 1 bis 2 | b/bb

gl aubhaft automatisch nmehr als 10 betr&agt, wobei die
Hydr ol ysestabilitat der Carbonsaureester sich nicht
verschl echtert. Somt wrd die dem Streitpatent zugrunde
| i egende Auf gabe (Punkt 9.2 supra) durch die

vor geschl agene anspruchsgenif3e Losung erfol greich

gel Ost .

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte Aufgabe durch
die Bereitstellung der anspruchsgeniallen Verwendung zu

| 6sen.
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Der Cegenstand "Sol lie 1985" |ehrt die Verwendung von
Estern von C_s- Monocarbonsaren als O phase in |nvert-
Bohr spul schl amren (Punkt 7.2 supra), jedoch ausdricklich
nur dann, wenn bei dieser Verwendung die Schwel |l e ei nes
pH Wertes von 10 nicht Uberschritten wird, anderenfalls
mt einer schadlichen Hydrol yse der Ester zu rechnen
ist. So hat Herr Sollie/Esso Chemical In demBrief "TS3"
vom 29. Novenber 1985 an Herrn Ford/ Anchor Drilling
Fluids imH nblick auf die beflirchtete Hydrol yse unter
H nwei s auf Labornmessungen explizit darauf hingew esen,
dalR erst bei einem pH Wert von 10 oder weniger mt
relativer Sicherheit keine Hydrolyse der Ester im

Bohr schl amm st attfi ndet.

Nun vor di e patentgendlle Aufgabe gestellt, eine weitere
Ver wendung von Car bonsaureestern als O phase in Invert-
Bohr spul schl amren bei ei nem pH Wert von Uber 10 unter
Bei behal tung guter Hydrol ysestabilitat zur Vernei dung
von Korrosion bereitzustellen (siehe Punkt 9.2 supra),
wei st die Lehre des Gegenstandes "Sollie 1985", dal bei
der Verwendung ei nes kurzkettigen Carbonsaureesters
unter di esen Bedi ngungen Hydrol yse eintritt, den
Fachmann von der Erfindung weg. Diese Lehre bringt ihn
davon ab, die Verwendung ei nes kurzkettigen

Car bonsaureesters als O phase in Invert-

Bohr spul schl amren bei ei nem pH Wert von Uber 10 in
Betracht zu ziehen. Der Fachmann wird unmso nehr durch
sei ne von bei den Partei en vorgetragene Kenntnis, dal die
Hydr ol yse der Carbonsaureester wegen der Bil dung von
korrosiv wirkenden Sauren zu verneiden ist, davon
abgehal ten, den erfindungsgentafRen Weg bei seinem Streben
nach ei ner L6sung der patentgemallen Auf gabe zu
beschreiten. Die Lehre der O fenbarung "Sollie 1985" hat
somt zur Fol ge, dal von ihr ausgehend die Verwendung

ei nes kurzkettigen Carbonsaureesters als O phase in
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| nvert - Bohr spil schl &mmen bei Einsatz einer Kal knenge von
1 bis 2 Ib/bbl, welche die patentgenmal3 vorgeschl agenen
Lésung darstellt, wobei sich ein pH Wrt von uber 10
einstellt, nicht als fur den Fachmann nahel i egend
angesehen werden kann.

Der Beschwerdef Ghrer hat ei ngewandt, daf i m H nblick auf
di e Druckschriften (3), (9), (37) und (40) der Einsatz
von Kalk als Al kalireserve in Invert-Bohrspil schl &nmen
nahegel egen habe.

Di e angezogenen Druckschriften lehren lediglich

al I genein die Verwendung von Kalk als Al kalireserve in
| nvert - Bohr spul schl &men. Dall di es bekannt war, ist auch
zwi schen dem Beschwer def Uhrer und dem Beschwer degegner
unstreitig. Jedoch sprechen diese Druckschriften die
pat ent gemalRe Auf gabe, Carbonsaureester ohne deren
Hydrol yse als O phase in Invert-Bohrspil schl anmen bei
ei nem pH Wert von Uber 10 zu verwenden, nicht an. Damt
kénnen si e auch kei ne Anregung geben, wie die von der
Erfi ndung weg wei sende Lehre des nachstl i egenden
Gegenstandes "Sol i e 1985", nicht uber pH 10 zu
arbeiten, zu uberw nden ist.

Di e Kanmer komt daher zu dem Schl u3, dalR der CGegenstand
des Anspruchs 1 des Streitpatents dem Fachmann durch

kei ne dieser Druckschriften, weder einzeln noch in

Konbi nati on, nahegel egt wird. Er beruht damt auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 52 (1) und
56 EPU.

D e abhangi gen Anspriche 2 bis 15 betreffen weitere
Ausgest al tungen der Verwendung der Ester als QO phase in
| nvert - Bohr spul schl &mmen genmdl3 Anspruch 1. Sie werden
daher ebenso von deren Patentfahi gkeit getragen wie die
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Anspriche 16 bis 21, welche die Invert-Bohrspil ungen als
sol che betreffen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Das Verfahren wird an die Einspruchsabteil ung
zurickverwi esen mt der Anordnung, das Patent mt den
Pat ent anspr iichen des in der mindlichen Verhandl ung vom

6. Juni 2002 eingereichten "Hi|lfsantrages 1" und einer
daran anzupassenden Beschrei bung aufrecht zuerhal t en.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin J. Jonk
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