15 W (pat) 371/04 Verkindet am
16. April 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 20 849

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer

und Dr. Lange

beschlossen:

Das Patent 100 20 849 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 28. April 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt das Patent 100 20 849 mit der Bezeichnung

.verfahren zur Herstellung von Dihydroxy- und Polyhydroxy-Ver-

bindungen dimerisierter und oligomerisierter Fettsduren*

erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Juli 2004.

Die Patentanspriiche 1 bis 8 gemal} Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung ho-
hermolekularer mehrwertiger Alkehole durch Hydrie-
rung di- undfoder oligomerer gesattigtsr oder unge-
séttigter Fettsduren oder deren Ester in Gegenwart
kupferhaltiger stickiger Festbettkatalysatoren bei
Driicken von 200 bis 320 bar, dadurch gekenn-
zeichnet, dalk die Katalysatoren



(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsproduk-
ie als Bestandteile aufweisen:

Kupfer 25 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle:
Chrom 0 bis 40 Gew.%,

Barium O bis 15 Gew.%,

Aluminium Q bis 25 Gew.%,

Mangan 0 bis 10 Gew.% und

Zink 0 bis 50 Gew.%,

jeweails berogen auf die oxidische Masse,

(b) eine BET- Oberfldchs von 10 bis 100 m?g be-
stimmt nach ASTM D4567-86 und

{c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cmg be-
stimmt nach ASTM D4284-02 aufweisen und die Hy-
drierung

{d) bei Temperaturen von 170 bis 240°C,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffuberschusses
von 10 bis 50 -fach, bezegen auf die thearetisch er-
forderliche Menge und

(f)in Abwesenheit eines Losungsmittels durchgefahrt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Hydrierung bei Temperaturen von
180 bis 220°C durchgefilhrt wird.

3. Verfahran nach ainem dar varherigen Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dalk die Hydriarung in
Gegenwart sines Wasserstoffiberschussas von 20
bis 50 -fach, bezogen auf die theoretisch erforderli-
che Menge, durchgefihrt wird.

4. Verfahren nach einem der varherigen Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dafh als Rohstoff Di-
merfetisauredimethylester eingesetzt wird.

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dal als Rohstoff Trimerfett-
sauretrimethylester eingesetzt wird.



6. Verfahran nach sinem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dal als Rohstoff sin Ge-
misch bestehand aus Dimerfettsfuredimethylestar
und Trimerfettsiuretrimethylaster singesatzt wird.

7. Verfahran nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dak als di- und/oder oligo-
mere gesattigte oder ungesattigte Fettsaure bzw. de-
ren Ester Dimerfettsauren bzw. deren Ester mit 32 bis
44 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dai als di- undfoder cligo-
mere gesattigte oder ungesattigte Fettsaure bzw. de-
ren Ester Trimerfettsauren bzw. deren Ester mit 45
bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden

Gegen die Patenterteilung hat die L... GmbH in L..., mit

Schriftsatz vom 14. Oktober 2004, eingegangen per Telefax am 14. Oktober 2004,
Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende fiihrt insbesondere aus, der Gegenstand des Patents sei nicht
neu und beruhe dartiber hinaus nicht auf einer erfinderischer Tatigkeit. Auf3erdem
offenbare das Patent die Erfindung hinsichtlich des Katalysators nicht so deutlich

und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuihren kénne.

Die Einsprechende stitzt ihr Vorbringen auf die bereits im Prifungsverfahren in

Betracht gezogenen Druckschriften

(1)  DE 4142899 Al
(2)  DE3708430Al1
(3) DE1768313A1

sowie weiterhin auf die Druckschriften

(4)  DE 197 54 788 Al
(5)  DE 19500 783 Al.



Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
24. Juni 2005, eingegangen am 27. Juni 1005, widersprochen und beantragt, das
Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten. Als Hilfsantrag hat sie einen
neugefassten Anspruchssatz mit den Patentansprichen 1 bis 6 eingereicht, des-
sen Patentanspruch 1 sich aus den Merkmalen der Patentanspriche 1, 7 und 8
der erteilten Fassung ergibt.

Mit Schriftsatz vom 30. Marz 2009 hat sie weitere Hilfsantrage 2 bis 4 eingereicht.

In der mundlichen Verhandlung am 16. April 2009 andert die Patentinhaberin die
jeweiligen Patentanspriche 1 der Hilfsantrage 1 bis 4 durch Einschréankung des
Merkmals betreffend die Hydriertemperatur sowie durch Einschrankung des Merk-
mals betreffend den Wasserstoffiiberschuss.

Die jeweiligen Patentanspriche 1 der Hilfsantrage 1 bis 4 in der gednderten Fas-

sung haben demnach folgenden Wortlaut:

1. Hilfsantrag

»L. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung hdéhermolekularer
mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer
gesattigter oder ungesattigter Fettsauren oder deren Ester in Ge-
genwart kupferhaltiger stiickiger Festbettkatalysatoren bei Dri-
cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
talysatoren

(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 25 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle:

- Chrom 0 bis 40 Gew.%

- Barium 0 bis 15 Gew.%

- Aluminium O bis 25 Gew.%



- Mangan 0 bis 10 Gew.%

- Zink 0 bis 50 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse,

(b) eine BET-Oberflache von 10 bis 100 m?%/g bestimmt nach
ASTM D4567-86 und

(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5cm®g bestimmt nach
ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung

(d) bei Temperaturen von 170 bis 220°C,

(c) in Gegenwart eines Wasserstoffiberschusses von 10 bis klei-
ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und
(f) in Abwesenheit eines Lésungsmittels durchgefuhrt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere gesattigte oder ungesattig-

te Fettsdure oder deren Ester Dimerfettsauren bzw. deren Ester
mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsauren
bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt

werden.*

2. Hilfsantrag

»L. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung héhermolekularer
mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer
gesattigter oder ungesattigter Fettsauren oder deren Ester in Ge-
genwart kupferhaltiger stiickiger Festbettkatalysatoren bei Dru-
cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
talysatoren

(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 25 bis 70 Gew.%

- Chrom >0 bis 40 Gew.%



sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-
zungsprodukte

- Barium 0 bis 15 Gew.%

- Mangan 0 bis 10 Gew.%

oder

(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 25 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-
zungsprodukte:

- Aluminium 0 bis 25 Gew.%

-Mangan 0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse,

(b) eine BET-Oberflache von 10 bis 100 m?/g bestimmt nach
ASTM D4567-86 und

(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5cm®(g bestimmt nach
ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung

(d) bei Temperaturen von 170 bis 220°C,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffuberschusses von 10 bis Klei-
ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und
(f) in Abwesenheit eines Lésungsmittels durchgefihrt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere geséttigte oder ungesattigte
Fettsdure oder deren Ester Dimerfettsauren bzw. deren Ester mit
32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsauren bzw. de-

ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.*

3. Hilfsantrag

»L. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung héhermolekularer

mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer



gesattigter oder ungesattigter Fettsauren oder deren Ester in Ge-
genwart kupferhaltiger stiickiger Festbettkatalysatoren bei Dri-
cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-
talysatoren

(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 30 bis 40 Gew.%

- Chrom 25 bis 35 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-
zungsprodukte

- Barium 0 bis 10 Gew.%

-Mangan 0 bis 10 Gew.%

oder

(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 40 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-
zungsprodukte:

- Aluminium 0 bis 25 Gew.%

-Mangan 0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse,

(b) eine BET-Oberflache von 10 bis 100 m?/g bestimmt nach
ASTM D4567-86 und

(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5cm®(g bestimmt nach
ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung

(d) bei Temperaturen von 170 bis 220°C,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffuberschusses von 10 bis Klei-

ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und



(f) in Abwesenheit eines Lésungsmittels durchgefihrt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere geséttigte oder ungesattigte
Fettsdure oder deren Ester Dimerfettsauren bzw. deren Ester mit
32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsauren bzw. de-

ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.”

4. Hilfsantrag

»L. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung héhermolekularer
mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer
gesattigter oder ungesattigter Fettsauren oder deren Ester in Ge-
genwart kupferhaltiger stiickiger Festbettkatalysatoren bei Dru-
cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die
Katalysatoren

(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-
standteile aufweisen:

- Kupfer 30 bis 40 Gew.%

- Chrom 25 bis 35 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-
zungsprodukte

- Barium 0 bis 15 Gew.%

- Mangan 0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse,

(b) eine BET-Oberflache von 10 bis 100 m%g bestimmt nach
ASTM D4567-86 und

(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5cm®g bestimmt nach
ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung

(d) bei Temperaturen von 170 bis 220°C,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffiberschusses von 10 bis klei-

ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und
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(f) in Abwesenheit eines Lésungsmittels durchgefihrt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere geséttigte oder ungesattigte
Fettsdure oder deren Ester Dimerfettsauren bzw. deren Ester mit
32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsauren bzw. de-

ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.”

Wegen des Wortlauts der sich jeweils daran anschlieRenden Patentanspriiche 2

bis 6 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten
auf Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 6, gemafR 1. bis 4. Hilfs-
antrag, vorgelegt mit Schriftsatz vom 30. Marz 2009, wobei der
Anspruch 1 dieser Hilfsantrage modifiziert wird durch die in der
mundlichen Verhandlung lberreichte Anderung dieses Anspruchs.
Beschreibung wie Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.
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Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mundlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von 8 78 und 8§ 147 (3) PatG, nachdem die Betei-
ligten Terminsantrage gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung uber die Einspriche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmafigkeit des 8§ 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informa-
tionstibermittlungsverfahren 1), noch berthrt die Aufhebung der Bestimmung ihre
Geltung fur alle bereits tatbestandlich erfassten Falle (BPatG 19 W (pat) 344/04
und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz
der perpetuatio fori (8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begriindete ge-
richtliche Zustandigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes be-
stimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationstubermittlungsverfahren II; besta-
tigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

Der zulassige Einspruch hat in der Sache Erfolg und fuhrt zum Widerruf des Pa-

tents.

Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang
ist stattzugeben. Denn dem Verfahren gemafR Patentanspruch 1 sowohl in der

Fassung nach Hauptantrag als auch in den Fassungen nach den Hilfsantrdgen 1

bis 4 mangelt es an der erforderlichen erfinderischen Téatigkeit. Bei dieser Sachla-
ge erubrigt es sich, auf die von der Einsprechenden in Frage gestellte Ausfihrbar-

keit des Verfahrens naher einzugehen.
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Gegenstand des Streitpatents ist gemald Patentanspruch 1 der erteilten Fassung

und damit nach Hauptantrag ein

1)

2)

2.1)
2.2)
2.3)

2.4)

3)

3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.6)

3.7)

3.8)

kontinuierliches Verfahren zur Herstellung héhermolekularer mehrwertiger
Alkohole

durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesattigter oder ungesattigter
Fettsduren oder deren Ester

bei Temperaturen von 170 bis 240°C

bei Drucken von 200 bis 320 bar

in Gegenwart eines 10- bis 50-fachen Wasserstoffliberschusses bezogen
auf die theoretisch erforderliche Menge

in Abwesenheit eines Losungsmittels

in Gegenwart von stickigen Festbettkatalysatoren, die folgende Metalle
bzw. deren Umsetzungsprodukte, jeweils bezogen auf die oxidische Mas-
se, aufweisen:

25 bis 70 Gew.-% Cu und mindestens eines der folgenden Metalle
0 bis 40 Gew.-% Cr

0 bis 15 Gew.-% Ba

0 bis 25 Gew.-% Al

0 bis 10 Gew.-% Mn

0 bis 50 Gew.-% Zn

jeweils bezogen auf die oxidische Masse

eine BET-Oberflache von 10 bis 100 m%g, bestimmt nach
ASTM D4567-86

ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,50 cm®/g, bestimmt nach
ASTM D4284-92.

Demgemal ist das streitpatentgemale kontinuierliche Verfahren zur Herstellung

hohermolekularer mehrwertiger Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesattigter oder ungesattigter Fettsauren oder deren Ester (Merkmale 1 und 2),
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neben den allgemeinen Verfahrensmerkmalen 2.1 bis 2.4, insbesondere gekenn-
zeichnet durch die Merkmale 3 bis 3.8 betreffend den Katalysator zur Durchfih-

rung des Verfahrens.

Aus der gattungsgemafen Druckschrift DE 37 08 430 Al (2) sind Hydrierkatalysa-

toren fur Fettsduren zu entnehmen, welche die Bemessungsregel mit den Merk-

malen 3, 3.1 bis 3.8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ersichtlich erfillen
(val. (2) Anspr. 1i. V. m. Anspr. 13 und 14). Es lag fur den Fachmann ausgehend
von der Druckschrift DE 1 768 313 Al (3), die, wie bereits in der Beschreibungs-
einleitung des Streitpatents zitiert, ein gattungsgemaRes Verfahren mit den Merk-
malen 1, 2 bis 2.2 und 3 betrifft (vgl. DE 100 20 849 B4 S. 2 re. Sp. le. Abs.), das
in Gegenwart eines 50- bis 500-fachen Wasserstoffiberschusses (Merkmal 2.3)
und auch ohne Losungsmittel (Merkmal 2.4) durchgefuhrt werden kann (vgl. (3)
S. 3 Abs. 1), auf der Hand, fehlende Parameter betreffend einen geeigneten Hy-
drierkatalysator aus der Druckschrift (2) zu erganzen, so dass das Verfahren ge-
malf3 Patentanspruch 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht auf der erforderlichen er-
finderischen Tatigkeit beruht.

Der Fachmann konnte bei Einsatz der aus Druckschrift (2) bekannten Hydrierkata-
lysatoren in dem Verfahren gemald Entgegenhaltung (3) durchaus erhebliche Akti-

vitatssteigerungen erwarten.

Zu einem anderen Ergebnis kommt man in diesem Fall auch nicht unter Berlck-
sichtigung der erganzenden bzw. geanderten Merkmale aus den Hilfsantrdgen 1
bis 4, zu denen der Fachmann auf der Grundlage der Dokumente (2) und (3) ohne
Weiteres allein schon durch routinemafliges Optimieren ublicher Verfahrenspara-

meter und damit ohne erfinderisches Zutun gelangen konnte.

Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgeldste, letztlich nach Belie-

ben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem grofl3eren ist flr sich
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grundsatzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begrinden (BGH
GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I).

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung nach ausfuhrlicher Erérte-
rung der Sachlage abschliel3end vier Hilfsantrage gestellt. Weitere Anhaltspunkte
fur ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschrankten Fassung haben sich
nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des
Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl
nach Hauptantrag als auch nach samtlichen Hilfsantragen zumindest einen nicht
rechtsbestandigen Anspruch enthalt. Deshalb war das Patent insgesamt zu wider-
rufen. Auf die Gbrigen Patentanspriche brauchte bei dieser Sachlage nicht geson-
dert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862
- Informationsuibermittiungsverfahren |II; FortfUhrung von BGH v. 26. Septem-
ber 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat).

Dr. Feuerlein Schwarz-Angele Dr. Egerer Dr. Lange

Ko



