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Sachverhalt und Antrage

2000.D

Die europaische Patentanmeldung mit der Anmeldenummer
97119496.4 wurde am 7. November 1997 eingereicht und mit
zehn Ansprichen als EP-A2-0 841 090 veroffentlicht. Die
unabhédngigen Anspriche 1 und 8 lauteten wie folgt:

"1. Festbettkatalysator, der Palladium und Selen oder
Tellur oder ein Gemisch aus Selen und Tellur auf einem
Siliciumdioxidtrager enthalt und eine BET-Oberflache von
80 bis 380 m?/g und ein Porenvolumen von 0,6 bis

0,95 cm®/g im Porendurchmesserbereich von 3 nm bis 300 pum
aufweist, wobei 80 bis 95% des Porenvolumens im
Porendurchmesserbereich von 10 bis 100 nm liegen.

"8. Verfahren zur Herstellung von 2-Buten-1-ol-
Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

H.R'C-R?C=CR3*-CR*R®-0R® (1)

in der die einzelnen Reste R', R?>, R®, R*, R® und R®
gleich oder verschieden sein kénnen und jeweils ein
Wasserstoffatom oder einen aliphatischen Rest, der
gegebenenfalls mit OH, OR mit aliphatischem Rest R,
Halogen, Carboxyl substituiert sein kann, bedeuten,
dariiber hinaus R? auch den Rest -CHO bezeichnen kann, R?
und R® zusammen mit den zwischen ihnen liegenden
Kohlenstoffatomen auch Glieder eines alicyclischen
Ringes bedeuten kénnen, und R® auch einen
cycloaliphatischen, araliphatischen, aromatischen Rest
oder den Rest -C(=0)-R’, in dem R’ einen aliphatischen,
cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen

Rest bedeutet, bezeichnen kann,
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durch Isomerisierung von 3-Buten-1-ol-Verbindungen der
allgemeinen Formel (11)

HRC=R?C-CHR3*-CR*R®-OR® an

in der R', R?, R®, R*, R® und R® die vorgenannte Bedeutung
haben, In Gegenwart von Wasserstoff und einem
Katalysator, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
kontinuierlich an einem Festbettkatalysator nach einem

der Anspriche 1 bis 3 durchgefihrt wird.™

Mit der am 27. Oktober 2004 zur Post gegebenen
Entscheidung wies die Priufungsabteilung die Anmeldung
nach Artikel 56 EPU wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit zurick. Der Entscheidung lagen geanderte
Anspriuche 1 bis 10 und ein Versuchsbericht, jeweils
eingereicht mit Schreiben vom 1. April 2004, zu Grunde.

Sie war auf folgenden Stand der Technik gestitzt:

D1: EP-A-0 647 611
D2: DE-A-27 51 755

Der gednderte Anspruch 1 unterschied sich vom
ursprunglich eingereichten Anspruch 1 dadurch, dass die
Alternativen "oder Tellur oder ein Gemisch aus Selen und
Tellur™ gestrichen waren. Entsprechende Streichungen

wurden In den Anspruchen 2 und 4 vorgenommen.

Zur Begrundung der angefochtenen Entscheidung wurde im
wesentlichen folgendes ausgefuhrt.

a) Bei Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit werde D2
als nachstliegender Stand der Technik angesehen. Der
Anspruch 1 unterscheide sich von D2 nur dadurch, dass
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ein Siliciumdioxidtrager mit spezieller BET-
Oberflache, Porenvolumen und Porendurchmesserbereich
ausgewahlt werde. Es seil nicht durch
Vergleichsversuche belegt, dass diese Parameter zu
einem besonderen technischen Effekt fuhrten.
Insbesondere liege kein Vergleich mit einem
Siliciumdioxidtrager vor, der andere Eigenschaften
habe. Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 nicht
erfinderisch. Das gleiche gelte fur die anderen

unabhangigen Anspriche.

Am 16. Dezember 2004 legte die Anmelderin
(Beschwerdefuhrerin) unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen Gebuhr gegen die Entscheidung der
Priufungsabteilung Beschwerde ein, die am 2. Marz 2005
begrindet wurde. Mit der Beschwerdebegrindung wurde ein

weilterer Vergleichsversuch vorgelegt.

Mit Bescheid vom 15. Marz 2007 nahm die Kammer
insbesondere zur Frage der erfinderischen Tatigkeit
Stellung, die im Rahmen der mundlichen Verhandlung
diskutiert werden sollte.

Mit Eingabe vom 8. Juni 2007 reichte die
Beschwerdefihrerin einen geanderten Hauptantrag sowie

einen Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgende Fassung:

"1. Verfahren zur Herstellung von 2-Buten-1-ol-
Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

H.R'C-R?C=CR®*-CR*R®-0R® )
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in der die einzelnen Reste R', R?, R®, R*, R® und R®
gleich oder verschieden sein kénnen und jeweils ein
Wasserstoffatom oder einen aliphatischen Rest, der
gegebenenfalls mit OH, OR mit aliphatischem Rest R,
Halogen, Carboxyl substituiert sein kann, bedeuten,
dariuber hinaus R? auch den Rest -CHO bezeichnen kann, R?
und R® zusammen mit den zwischen ihnen liegenden
Kohlenstoffatomen auch Glieder eines alicyclischen
Ringes bedeuten kénnen, und R® auch einen
cycloaliphatischen, araliphatischen, aromatischen Rest
oder den Rest -C(=0)-R’, in dem R’ einen aliphatischen,
cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen

Rest bedeutet, bezeichnen kann,

durch Isomerisierung von 3-Buten-1-ol-Verbindungen der

allgemeinen Formel (11)

HR1C=R2C-CHR*-CR*R®-OR® an

in der R, R?, R®, R*, R® und R® die vorgenannte Bedeutung
haben, iIn Gegenwart von Wasserstoff und einem
Katalysator, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
kontinuierlich an einem Festbettkatalysator, der
Palladium und Selen auf einem Siliciumdioxidtrager
enthalt und eine BET-Oberflache von 100 bis 150 m?/g und
ein Porenvolumen von 0,8 bis 0,9 cm®/g im
Porendurchmesserbereich von 3 nm bis 300 um aufweist,
wobel 85 bis 93% des Porenvolumens iIm
Porendurchmesserbereich von 10 bis 100 nm liegen und der
Katalysator 0,2 bis 0,8 Gew.-% Palladium und 0,02 bis
0,08 Gew.-% Selen, bezogen auf das Gesamtgewicht des

Katalysators, enthalt, durchgefihrt wird."
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Mit Threr Eingabe vom 23. Juli 2007 zog die

Beschwerdefuhrerin thren Antrag auf miundliche

Verhandlung zuriuck und kindigte an, nicht an der

mundlichen Verhandlung teilzunehmen.

Die mundliche Verhandlung fand am 31. Juli 2007 in
Abwesenheit der Beschwerdefihrerin statt (Regel 71 (2)
EPU).

Die schriftlich vorgebrachten Argumente der

Beschwerdefihrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

a)

b)

Fur die Anderungen der Anspriiche des Hauptantrages
wurde die Basis in den urspringlichen Unterlagen

angegeben.

Anspruch 1 des Hauptantrages unterscheide sich von D2
als nachstliegendem Stand der Technik dadurch, dass
der Katalysator eine spezifische Menge Palladium und
Selen enthalte und als Trager Siliziumdioxid, das
eine spezifische BET-Oberflache, ein bestimmtes
Porenvolumen und einen bestimmten
Porendurchmesserbereich aufweise, eingesetzt werde.
Daruber hinaus werde das Verfahren kontinuierlich an
einem Festbettkatalysator durchgefiuhrt und es solle
ein Verfahren mit weniger Hydrierprodukten und
Leichtsiedern erzielt werden. Ausserdem werde durch
die Verwendung eines spezifischen Siliziumdioxids die
Aktivitat des erfindungsgemallen Katalysators
signifikant erhoht, wie durch Vergleich mit einem
Katalysator gezeigt sei, dessen Siliciumdioxid eine
BET-Oberflache und ein Porenvolumen aullerhalb des

beanspruchten Bereiches aufweise.
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Zwar sei Kieselsaure ganz allgemein als geeigneter
Trager nach D2 bekannt, jedoch finde sich kein
Hinweis fur die beanspruchte Auswahl der Menge der
Katalysatorbestandteile auf dem Trager und der
spezifischen Tragereigenschaften, so dass das
beanspruchte Verfahren auch unabhangig von den
nachgewiesenen Vorteilen gegenuber D2 nicht nahe

gelegt und daher erfinderisch seil.

X. Die Beschwerdefihrerin hatte schriftlich beantragt, die
Zuruckweisung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage der mit Schreiben vom 8. Juni 2007
eingereichten Ansprichen 1 bis 3 als Hauptantrag, oder,
hilfsweise, auf der Grundlage des mit Schreiben vom
8. Juni 2007 eingereichten Anspruchs 1 zu erteilen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

2. Anspruch 1 des Hauptantrages geht auf den urspringlichen

2000.D

Anspruch 8 iIn Verbindung mit den urspringlichen
Anspriuchen 1 und 3 zuruck. Die Anspriche 2 und 3
basieren auf den urspriunglichen Ansprichen 9
beziehungsweise 10. Damit sind die Anderungen aus den
ursprunglichen Unterlagen herleitbar und erfillen die
Voraussetzungen nach Art. 123(2) EPU. Die Anderungen
sind daruber hinaus klar und nach Art. 84 EPU zulassig.
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Neuheit

3.

Die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes wurde von der
Priufungsabteilung nicht in Zweifel gezogen und die
Kammer hat auch keine Veranlassung, eine andere
Auffassung zu vertreten, wie beil der nachstehenden
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit ersichtlich ist.

Erfinderische Tatigkeit

Aufgabe und LOsung

4.

4.1

2000.D

Die Priufungsabteilung als auch die Beschwerdefihrerin
sind bei Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit von D2
als nachstliegenden Stand der Technik ausgegangen. Der
Kammer ist kein ndher stehender Stand der Technik
bekannt, so dass sie keine Veranlassung sieht, einen

anderen Ausgangspunkt zu wahlen.

D2 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von 2-Buten-

1-ol-Verbindungen der allgemeinen Formel (1)

H.R'C-R?C=CR3*-CR*R®>-0R® (1)

in der die einzelnen Reste R', R?>, R®, R*, R® und R®
gleich oder verschieden sein kdnnen und jeweils ein
Wasserstoffatom oder einen aliphatischen Rest, der
gegebenenfalls mit OH, OR, Halogen, Carboxyl
substituiert sein kann, bedeuten, daruber hinaus R? auch
den Rest -CHO bezeichnen kann, R? und R® zusammen mit den
zwischen i1hnen liegenden Kohlenstoffatomen auch Glieder
eines alicyclischen Ringes bedeuten kénnen, und/oder R®
auch fur einen cycloaliphatischen, araliphatischen,

aromatischen Rest oder den Rest -C(=0)-R’, in dem R’
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einen aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen
oder aromatischen Rest bedeutet, steht, durch
Isomerisierung von 3-Buten-1-ol-Verbindungen der

allgemeinen Formel 11

HRC=R?C-CHR3*-CR*R®-0R® an

in der R', R?, R®, R*, R® und R® die vorgenannte Bedeutung
haben, iIn Gegenwart von Palladium und/oder seinen
Verbindungen und Wasserstoff bei Temperaturen von 0 bis
250°C, dadurch gekennzeichnet, dass man die
Isomerisierung in Gegenwart von Selen und/oder Tellur
und/oder deren Verbindungen als Co-Katalysatoren

vornimmt (Anspruch 1).

Vorzugweise ist der Katalysator auf einen Trager, wie
Aktivkohle, Bariumsulfat, Kieselgel, Aluminiumoxid oder
Zeolith aufgebracht (Seite 7, Zeilen 9 bis 12). Der
Katalysator enthalt Palladium in einer Menge von 0,01
bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 2 Gew.-% (Seite 7
erster vollstandiger Absatz). Der Co-Katalysator wird iIn
einer Menge von 1 - 100 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10
Gew.-%, bezogen auf das metallische Palladium eingesetzt
(Seiten 7 und 8 Uberbrickter Absatz). In den Beispielen
1 bis 3 von D2 ist ein Katalysator beschrieben, der 0,25
Gew.-% Selen und 5% Gew.-% Palladium auf Aktivkohle
enthalt. Die Gewichtsprozentsatze liegen beide aullerhalb
des beanspruchten Bereiches. Die Katalysatoren der
Beispiele 4 bis 6 enthalten Tellur als Co-Katalysator,
wober als Trager ein Aluminiumsilikat (Beispiel 4) oder
Aktivkohle (Beispiele 5 und 6) verwendet wird. In keinem
der Beispiele wird Kieselsaure oder ein kontinuierliches

Verfahren verwendet. Das Verfahren von D2 kann generell
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kontinuierlich und diskontinuierlich durchgefiuhrt werden
(Seite 8, letzter Absatz).

Somit offenbart D2 weder eine Kombination aus Palladium
und Selen zusammen mit Kieselsdure in den beanspruchten
Gewichtsprozentsatzen, noch die spezifische Oberflache
und Porenverteilung des Katalysators noch ein
kontinuierliches Verfahren an einem Festbettkatalysator.
Daher unterscheidet sich Anspruch 1 nicht nur durch die

Auswahl des Trégers von D2.

Auch in der Streitpatentanmeldung ist D2 zitiert
(urspriungliche Seite 2, Zeilen 18 bis 26). Hiernach
sollen bei der Doppelbindungsisomerisierung von
substituierten Butanolen keine vollstandigen
Stoffumsatze erhalten werden. Insbesondere treten
Hydriernebenprodukte auf, die nach D2 (Seite 3, erster
Absatz, Seite 4 dritter Absatz) aus dem Verfahren
ausgeschleust werden missen, was die Wirtschaftlichkeit
des Isomerisierungsverfahrens beeintrachtigt. Daher
wurde die Aufgabe iIn den urspringlichen Unterlagen darin
gesehen, die Bildung von Hydriernebenprodukten und
Leichtsiedern zu vermindern (Seite 3, Zeilen 11 bis 15).
Es stellt sich zunachst die Frage, ob eine solche
Aufgabe nach der Streitanmeldung als geldst angesehen

werden kann.

Nach Beispiel 1 wird ein Katalysator hergestellt, der
auf Siliciumdioxid 0,5 Gew.-% Palladium und 0,05 Gew.-%
Selen enthalt. Die BET-oberflache betragt 119 m2/g und
das Porenvolumen 0,82 cm3/g im Porendurchmesserbereich
von 3 bis 300 um. Von diesem Porenvolumen liegen 91,7%

im Porendurchmesserbereich von 10 bis 100 nm. Diese
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Merkmale erlautern somit den im Patentanspruch 1
verwendeten Festbettkatalysator.

5.2 In den Beispielen 2 bis 5 wurde der so hergestellte
Katalysator in einem Rohrreaktor eingebaut und zur
Isomerisierung von 3-Methyl-3-buten-1-ol verwendet und
in einem kontinuierlichen Verfahren getestet. Aus den
Ergebnissen geht hervor, dass das beanspruchte Verfahren
zu Selektivitaten von 91,5, 93, 94 bzw. 92 bei Umséatzen
von 55, 75, 55 bzw. 58% fuhrt. Uber die Verminderung der
Hydriernebenprodukte gegenuber D2 geben jedoch weder die
Beispiele noch die im Prufungs- und Beschwerdeverfahren
eingereichten Versuchsberichte Aufschluss. Bei Fehlen
von entsprechenden Belegen kann eine Verminderung der
Hydriernebenprodukte bei Formulierung der gegeniber dem
Stand der Technik geldsten Aufgabe daher nicht
bericksichtigt werden (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamtes
5. Auflage 2006, 1.D.4.2).

5.3 Aus Beispiel 5 geht allerdings hervor, dass bei
Umsetzungszeitrdumen bis 1600 h Umsatz (58%) und
Selektivitat (92%) stabil bleiben. Hingegen wurde in den
Beispielen von D2 mit vollig anders zusammengesetzten
Katalysatoren lediglich die Bildung unerwinschter
Hydriernebenprodukte in einem zweistundigen nicht-
kontinierlichen Test untersucht (siehe obigen Punkt 4.2).
Demgemal? wurde in D2 der Langzeitaktivitat der
Katalysatoren in einem kontinierlichen Verfahren keine
Beachtung geschenkt. Da der iIn der Streitanmeldung
beschriebene und belegte technische Effekt In D2 nicht
angesprochen ist, kann er beir Formulierung der Aufgabe
berucksichtigt werden.

2000.D



5.4

5.5

5.6

2000.D

- 11 - T 0314705

Die Priufungsabteilung war der Auffassung, dass sich der
der Entscheidung zu Grunde liegende Anspruch 1 nur durch
die spezifische Auswahl des Tragers unterscheide, so
dass zur Begrindung der erfinderischen Tatigkeit ein
technischer Effekt belegt werden misse, der nur auf dem
Unterschied in der BET-Oberflache, dem Porenvolumen und
dem Porendurchmesserbereich beruhe.

Eine Kombination von Palladium und Selen in den
beanspruchten Gewichtsprozentsadtzen in Verbindung mit
einem Kieselsauretrager und den spezifischen
Poreneigenschaften des Katalysators ist jedoch aus D2
nicht zu entnehmen (siehe Punkt 4.3). Daritber hinaus ist
Anspruch 1 des Hauptantrages gegenuber der der
Entscheidung zu Grunde liegenden Fassung erheblich
eingeschrankt worden und zudem nicht mehr auf einen
Katalysator als solchen gerichtet, sondern auf ein
kontinuierliches Verfahren an einem Festbettkatalysator
zur Herstellung von 2-Buten-1-ol-Verbindungen. Daher ist
auch kein Vergleich notwendig, bei dem sich das
Vergleichsbeispiel nur durch die spezifischen Merkmale
des Siliciumdioxidtragers unterscheidet.

Da das beanspruchte kontinuierliche Verfahren und der
damit erzielte technische Effekt in D2 nicht
angesprochen sind, kann die gegenuber D2 als gelost
angesehene Aufgabe darin gesehen werden, ein Verfahren
zur kontinuierlichen Herstellung von 2-Buten-1-ol
Verbindungen zur Verfiugung zu stellen, dessen hohe
Selektivitaten und Umsatze uber einen langen
Umsetzungszeitraum stabil aufrechterhalten werden kénnen.
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Naheliegen

6. Wahrend in der Beschreibung von D2 ein kontinuierliches
Verfahren zur Herstellung von 2-Buten-1-ol-Verbindungen
durch Isomerisierung von 3-Buten-1-ol-Verbindungen
generell erwahnt i1st, wird in den Beispielen nur ein
diskontinuierliches Verfahren beschrieben. Von den sechs
Beispielen weisen funf Katalysatoren Aktivkohle als
Katalysatortrager auf und eines enthalt Aluminiumsilikat
als Trager. In D2 fehlt jeglicher Hinweis, welche
Kombination von Katalysatorbestandteilen (Palladium und
Selen) in welchen Mengen zusammen mit einem spezifischen
Trager (Siliziumdioxid) und mit welchen speziellen
Parametern fur ein kontinuierliches Verfahren zur
Herstellung von 2-Buten-1-ol-Verbindungen an einem
Festbettkatalysator geeignet sein konnte, um einen hohen
Umsatz und eine hohe Selektivitat der gewlnschten
Produkte stabil Uber einen langen Zeitraum zu
gewahrleisten. Demgemall wird der Fachmann durch die
Lehre von D2 nicht angeregt, das bekannte Verfahren in

Richtung auf die Erfindung abzuandern.

6.1 D1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von
ungesattigten Glykoldiestern durch Umsetzung eines
konjugierten Diens mit einer Carbonsaure und molekularen
Sauerstoff i1n Gegenwart eines Festbettkatalysators, der
Palladium und Tellur als aktive Bestandteile auf einem
Trager enthalt, wobel der Trager ein fester Trager ist
und der Anteil des Porenvolumens mit einem Porenradius
im Bereich von 5 bis 50 nm 80% oder mehr, bezogen auf
das Gesamtporenvolumen mit einem Porenradius im Bereich
von 1,8 bis 10 000 nm, betragt (Anspruch 1). Das
Verfahren von D1 beschreibt allerdings kein Verfahren

zur Herstellung von 2-Buten-1-ol Verbindungen durch

2000.D
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Isomerisierung von 3-Buten-1-ol Verbindungen und der
dort verwendete Katalysator enthalt auch kein Selen.
Demgemél} beschreibt D1 ein vollstandig anderes
Syntheseverfahren und einen anders zusammengesetzten
Katalysator und vermag daher auch keine Anregung zu
vermitteln, das Verfahren nach D2 in Richtung auf den

beanspruchten Gegenstand abzu&ndern.

6.2 Der Ubrige im Recherchebericht zitierte Stand der

Technik liegt weiter ab.

6.3 Daher hat auch bei Zusammenschau des nachgewiesenen
Standes der Technik der Anmeldungsgegenstand nicht nahe
gelegen, so dass er auch die zur Patenterteilung
erforderliche erfinderische Tatigkeit (Art. 56 EPU)

aufweist.
Zuriuckverweisung
7. Da die Erteilung von der ersten Instanz durchzufihren

ist, halt es die Kammer fur zweckmdlfig, wenn auch die
erforderliche Anpassung der Beschreibung dort Uberpruft

wird.

2000.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Auflage zurickverwiesen, ein Patent auf der Basis der
mit Eingabe vom 8. Juni 2007 Uberreichten Anspriche 1

bis 3 gemall Hauptantrag und einer daran noch

anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Geschaftsstel lenbeamtin Vorsitzender

E. Gorgmaier S. Perryman

2000.D



