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1) Wird bei einem vorbeschriebenen cheinischen Herstellungs-

verfahren ein bestimmtes als Bereich definiertes Ver-

hältnis von Reaktionspartnern ausgewählt, das von der 

bekannten Lehre zwar umfaSt, aber nicht genannt ist, 

so kann hierin eine neue Erfindung liegen. Die Neuheit 

dieses Bereichs wird zerstört, wenn die Vorbeschreibung 

Beispiele enthält, die in diesem Bereich liegen. Der 

Bereich wird nicht dadurch neu, daB die 	aus den 

Beispielen 	 errechneten Werte durch 

Disclaimer ausgenornmen werden, jedenfalls dann nicht, 

wenn diese Werte aufgrund der breiteren vorbekannten 

Lehre im Lichte des ailgerneinen Fachwissens nicht punkt-

formig zu sehen sind. 
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neu, daB auf einen damit verbundenen, aber von der Fachwelt 

bislang nicht erkannten Verfahrensvorteil hingewieSen wird, 

der bei unveränderter AusfUhrung des Verfahrens eintritt. 
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SACHVERHALT UND ANTRGE 

I. Die am 17. Dezernber 1979 angemeldete und am 9. Juli 1980 

veröffentlichte Patentanineldung 79 105 213.7 mit der 

Veroffentlichungsnurnmer 0012 968, fUr weiche die Priori-

tat der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland 

vom 21. Dezernber 1978 in Anspruch genonimen wird, wurde 

durch die Entscheidung der PrUfungsabteilung des Europa-

ischen Patentamts vom 24. Juni 1983 zurUckgewiesen. De 

Entscheidung liegen die mit der Eingabe vom 14. Januar 

1983 eingereichten 4 PatentansprUche zugrunde, von denen 

die AnsprUche 1 und 3 folgenden Wortlaut haben: 

"1. Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat in der 

Gasphase durch Umsetzung von Ethylen, Essigsaure und 

molekularem Sauerstoff an Tragerkatalysatoren, die eine 

Palladiumverbindung, eine Cadmiuinverbindung und ein Al-

kaliacetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, daL3 das 

rnolare Verhältnis von Essigsaure zu Sauerstoff im einge-

setzten Gasgemisch zwischen 2.2 : 1 und 3.5 : 1 liegt, 

wobei die molaren Verhältnisse 2.762 : 1, 2.68 : 1 und 

2.34 : 1 ausgenornmen sind. 

I'3. Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat in der 

Gasphase durch Umsetzung von Ethylen, Essigsäure und. 

molekularem Sauerstoff an Tragerkatalysatoren, die ele-

mentares Palladium, elementares Gold und ein Alkali-

acetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, dai3 das molare 

Verhältnis von Essigsaure zu Sauerstoff im eingesetzten 

Gasgemisch zwischen 2.2 : 1 und 3.5 : 1 liegt, wobei die 

molaren Verhältnisse 3.30 : 1, 3.28 : 1, 3.19 : 1, 

3.11 : 1, 2.98 . 1, 2.762 : 1 ausgenommen sind." 

../.. 
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II. Die ZurUcicweisung wird mit mangeinder erfinderischer Ta-

tigkeit begrUndet. Aufgabe des anrneldungsgemàBen Verfah-

rens sei es, das bekannte Verfahren zur Herstellung von 

Vinylacetat so zu gestalten, daB,Vinylacetat in relativ 

hoher und gleichbleibender Raumzeitausbeute hergestelit 

wird, ohne daS exotherme N'ebenreaktionen stattfinden, 

die zu höherem Abbrarid, Leistungsabfall und Schadigung 

des Katalysators fUhren. Diese Aufgabe mUsse bereits als 

grundsätzlich gelost angesehen werden; hierzu wird auf 

US A-3 759 839 (B), DE-C-2 315 037 (D), US A-3 743 607' 

(E), GB-A-i 189 091 (F), US-A-3 775 342 (G) und 

DE-C 2 509 251 (J), irrtUmlich als (I) bezeichnet, ver-

wiesen. 

Die in diesen Dokumenten beschriebenen Verfahren seien 

zwar vom Anspruchsbegehren durcli Disclaimerforrnulierun-

gen ausgenommen worden, unstreitig erbrächten aber die 

jetzt noch beanspruchten Verfahren im wesentlichen die 

gleichen Ergebnisse wie diese vorbekannten, anspruchs-

gernal3 ausgenorrnenen. Die Entgegenhaltungen hàtten den 

Fachmann dazu angeregt, die dort exemplifizierten Ver-

fahren in einem ahnlichen, d.h. dazwischenliegenden und 

angrenzenden Mo1verhä1tnisbereich zu variieren. Dabei 

sei es ohne Bedeutung, wenn im Stand der Technik das 

"molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff" als 

solches nicht angesprochen, sondern erst aus anderen 

Verfahrensparametern zu errechnen 1st. 

Die Frage, ob durch die Disclaimerformulierung eine aus-

reichende Neuheitsabgrenzung gewährleistet sei, wurde 

offengelassen. 

. . . / . . . 
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III. Gegen diese Entscheidung wurde am 25. August 1983 

Beschwerde eingelegt. Die BeschwerdegebUhr wurde am 

30. August 1983 entrichtet und die Beschwerde am 

15. Oktober 1983 etwa wie folgt begrUndet: 

Das beanspruchte - Verfahren sei erfinderisch, weil der 

Befund, daB die Einhaltung des beanspruchten molaren 

Essigsäure : Sauerstoff-Verhältnisses zur Vermeidung von 

Leistungsabfall besonders kritisch ist, nicht nur neu, 

sondern auch Uberraschend sei. Bei den Verfahren nach 

den angezogenen Druckschriften sei dieses Molverhältnis 

in weiten Grenzen variierbar und könne gleich, groBer 

oder kleiner als 2 : 1 sein. Die Prtifungsabteilung babe 

daher den Auswahlcharakter der Erfindung verkannt. 

IV. Die Kaxrimer hat von sich aus die Frage der Neuheit unter-

sucht und die Auffassung vertreten, daB die in die An-

sprUche aufgenommenen punktformigen Disclaimer zur Ab-

grenzung des beanspruchten Verfahrens gegenUber den 

Stand der Technik, wie es sich aus (B), (D), (E), (F), 

(G), (J) und EPA-4 079 (K) ergibt, nicht ausreichen. Der 

BeschwerdefUhrer hat daraufhin den ursprtinglichen 

Patentanspruch, der keinen Disclaimer enthält aufgegrif-

fen. 

V. Die Kammer hat in einer weiteren Mitteilung darauf auf-

merksam gemacht, daB der Einwand mangeinder Neuheit auch 

fUr einen Patentanspruch weiterbesteht, der Uberhaupt 

keine Disclaimer formulierung enthält. 

VI. Trotzdem hat der BeschwerdefUhrer letztlich einen sol-

chen Anspruch vorgelegt und die Patenterteilung auf des-

sen Gruridlage beantragt; dieser lautet: 

. . / . . 
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stver fahren zur Herstellung von Vinylacetat in der Gas-

phase durch Urnsetzung von Ethylen, Essigsäure und mole-

kularem Sauerstoff an palladiurnhaltigen Tràgerkatalysa- 

toren, die zurn Beispiel eine Palladiurnverbindung wie 

z.B. Palladiurnacetat, eine Cadmiurnverbindung wie z.B. 

Cadmiumacetat, ein Alkaliacetat wie z.B. Kaliumacetat 

und gegebenenfalls Manganacetat oder elementares Palla- 

diuru, elementares Gold und ein Alkaliacetat wie z.B. 

Kaliurnacetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, daB das 

molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff im einge-

setzten Gasgemisch oberhaib von 2 : 1 und unterhaib von 

4 : 1, zurn Beispiel zwischen 2,2 : 1 und 35 : 1 liegt." 

Es wird weiter der Standpunkt vertreten, daB es sich bei 

dem so forrnulierteri Verfahren urn eine Auswahlerfindung 

handelt. Diese sei neu, weil das Absinken der Katalysa-

toraktivität während der Vinylacetatsynthese mehrfach 

beschrieben wurde, aber bisher nicht vermieden werden 

konnte. 

ENTSCHEI DUNGS GRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Artikel 

106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie 1st daher zuläs-

sig. 

2. Der geltende Patentanspruch muB bereits aus formellen 

Griinden scheitern, weil der obere Grenzwert für das em-

zuhaltende Molverhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff 

von unterhaib 4:1 in der Erstoffenbarung keine - StUtze 

findet (vgl. Beschreibung Seite 2 und die PatentansprU- 

.1... 
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che 1 und 2), worauf die Karnrner eigens hingewiesen hatte 

(vgl. Mitteilung vom 4.5.84). 	 V 	V  

Nach Artikel 123(2)EPU darf eine Patentanmeldung nicht 

in der Weise geàndert werden, daB ihr Gegenstand über 

den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprUnglich einge-

reichten Fassung hinausgeht. Im vorliegenden Fall wird 

eine soiche Erweiterung darin gesehen, daB der ursprUng-

lich nur durch seine TJntergrenze (oberhaib von 2 : 1) 

markierte ailgemeine Bereich für das o.g. Molverhältnis 

wilikUrlich auf "unterhaib von 4 : i eingegrenzt worden 

ist. Auch in der Einschrànkung eines Bereichs kann eine 

unzulässige Erweiterung liegen, nämlich dann, wenn sie 

der Fachmann der Erstoffenbarung nicht entnonunen hätte. 

Hierzu wurde vorgebracht, dem Factxnann sei bekannt, daB 

bei groBtechnischen Anlagen Essigsureschwankungen im 

Reaktoreingangsgas von 3% absolut nicht ausgeschlossen 

werden könnten, sodal3 unter BerUcksichtigung dieser 

Schwankung der nunmehr beanspruchte Bereich praktisch 

dem erstoffenbarten Vorzugsbereich von 2,2 : 1 bis 

3,5 : 1 entspreche. 

Diese Auffassung geht schon deshaib fehi, weil der gel-

tende Patentanspruch nicht nur die groBtechnische Her-

stellung von Vinylacetat umfa3t, sondern auch dessen 

Herstellung in kleineren Anlagen, für weiche gröBere 

Essigsäureschwankungen eingeräumt werden (vgl. Eingabe 

vom 25.6.84 5.3 Abs.i). Jedenfalls ohne gleichzeitige 

Festlegurig der Gr63e der Anlage ist die o.g. EinfUgung 

der Bereichsobergrenze unzulässig, weil wilikUrlich. 

. . / . 



Indes erscheint es der Kainmer nicht angernessen, die Zu-

rUckweisung der Beschwerde auf den VerstoB gegen .  Former-

fordernisse zu stUtzen, weil im Beschwerdeverfahren die 

Frage der Neuheit im Vordergrund stand. 

3. Das vorliegende Verfahren betrifft nach dem geltenden 

Patentanspruch ein Verfahren zur Herstellung von Vinyl-

acetat durch timsetzung von Ethylen, Essigsäure und mole-

kularem Sauerstoff in der Gasphase an palladiumhaltigen 

Trägerkatalysatoren. Dabei liegt das Palladium entweder 

in Form einer Verbindung in Kombination mit einer Cad-

miumverbindung und Alkaliacetat (Katalysator a) oder in 

elementarer Form in Konibinatioñ mit elernentarem Gold und 

Alkaliacetat (Katalysator b) vor. Die Anmelderin hat 

festgestellt, daB ein derartiges Verfahren nicht irrnner 

ohne exotherme Nebenreaktionen abläuft, die ihrerseits 

zu hohem Abbrand, Leistungsabfall und Katalysatorschàdi-

gung fUhren. 

Die anineldungsgemä3e Aufgabe besteht darin, diese Nach-
teile zu vermeiden. Zur Losung wird hierfUr vorgeschla-

gen, das molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff 
im eingesetzten Gasgemisch zwischen oberhaib 2 : 1 und 

unterhaib 4 : 1 einzustellen. 

4. Nun sind bereits irn Stand der Technik Verfahren zur Her-. 

stellurig von Vinylacetat nach der gleichen Verfahrens-

weise unter Einsatz der gleichen Katalysatoren und An-

wendung des im beanspruchteri Bereichs liegenden Essig-

säure : Sauerstoff Molverhältnisses beschrieben. Nach 
der Verfahrensvariante, die vom "Salz"-Katalysator a Ge-

brauch macht, wird Essigsäure und Sauerstoff in den fol- 

. . . / . . . 
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genden Molverhältnissen eingesetzt: 2,762 : 1 (vgl. K, 

sämtliche Beispiele), 2,68 : 1 (vgl. B, Beispiele 1-7) 

und 2,34 : 1 (vgl. D, Beispiele Ia-li). Nach der anderen 

Variante ("Metall"-Katalysator b) liegt das Molverhält-

nis Essigsäure:Sauerstoff bei 3,3 : 1 (vgl. E, Beispie- 

le 4-11), 3,19 : 1 (vgl. E, Spalte 3 Zeilen 25/26), 

2,98 : 1 (vgl. F, Beispiel 1), 3,11 : 1 (vgl. G, Bei- 

spiele 1-3), 3,28 : 1 (vgl. G, Beispiel 5) und 2,762 : 1 

(vgl. J, Beispiel 5). Die genannten Verhältniszahlen 

sind zwar in den Druckschriften nicht in dieser Form axi-

gegeben, sie lassen sich abr mUhelos aus den Angaben 

Uber die Mengen dieser beiden Reaktanten entnehmen, was 

auch vom BeschwerdefUhrer nicht bestritten wird (vgl. 

Eingabe vom 17.4.84 Seite 4 Mitte). 

Alle diese im Zusainmenhang mit der Vinylacetatsynthese 

beschriebenen neun Verhältniswerte liegen verstreut in-

nerhaib des Bereichs, dessen Einhaltung anmeldungsgemf3 

als kritisch angesehen und als erfindungswesentlich be-

ansprucht wird. Dies hat zur Folge, daB die Neuheit des 

beanspruchten Bereichs bzgl. des einzuhaltenden Molver-

hältnisses der genannten Reaktionsteilnehrrter zerstört 

wird. Darnit stirnmt das beanspruchte Verfahren mit denen 

des o.g. Standes der Technik in alien Verfahrensdetails 

Uberein, sodal3 es insoweit bereits zurn Stand der Technik 

gehört und wegen mangeinder Neuheit nicht mehr paten-

tiert werden kann (Art. 52(1) und 54(1) EPU). 

5. 	Diese Feststellung gilt nicht nur für die zuineist aus 

Beispielen errechenbaren "punktformigen" Verhältniswer- 

te; denn Beispiele sind im ailgemeinen nur spezielle 

AusfUhrungsformeri einer breiteren Lehre und inUssen un 
Zusamrnenhang damit un Lichte des aligemeinen Fachwissens 

betrachtet werden. 

. . . / . . . 
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Wenngleich in den oben genannten Entgegenhaltungen keine 

ailgemeinen und bevorzugten Essigsäure : Sauerstoffbe-

reiche zahlenmäBig definiert sind, so gehort es doch zum 

Grundwissen des Fac1manns, daB chemische Verfahren, wie 

die Vinylacetatsynthese, bei denen zUndfähige Gasgemi-

sche umgèsetzt werden, in der Praxis aui3erhalb der be-

kannten Explosionsgrenzen durchzufUhren sind, vgl. auch 

(K) Seite 9, Zeilen 20-23, (E) Spalte 3, Zeilen 23/24 

und (J) Spalte 5, Zeilen 12-15. GemäB den beiden Entg-

genhaltungen (K) und (J) halt man zu diesem Zweck die 

Sauerstoffkonzentration im Gasgemisch niedrig, bei-

spielsweise unter 8 Vol.-%, bezogen auf das essigsaure-

freie Gasgemisch. 

Es ist ebenfalls ailgemeines Fachwissen daB sich die 

ZUndgrenze des Gasgemisches mit steigendem Druck zu ge-

ringeren Sauerstoffkonzentrationen hin verschiebt 

(vgl.(D) Spalte 1, Zeilen 64-66). Da das bekannte Ver-

fahren bei 1-20 Atm. (1 Atm. = 1,01325 bar), besonders 

1-10 Atm. (vgl. (E) Spalte 3, Zeile 29), insbesondere 

5-10 Atm. (vgl. (D) Seite 2, Zeilen 1-2) durchgefUhrt 

wird, sind auch sämtliche "punktformigen" Zahienwerte 

aus Beispielen in diesem Lichte zu sehen. Das hat zur 

Folge, daB sich das jeweils aus dem Stand der Technik 

errechnete lediglich beispielhafte Essigsäure : Sauer-

stoff-Verhältnis beim sachgerechten Lesen auf die Werte 

erstreckt, die - unter BerUcksichtigung des Druckbe-

reichs, wenigstens des Vorzugsbereichs - den oben ge-

nannten Anforderungen an nicht zUndfähige Gemische ent-

sprechen. 

. . / . . . 



So zeigt die Berechnung der Anmelderin zu (D) (vgl. Em-

gabe vom 14.1.83, Seite 2), daB sich das gernàB den Bei-

spielen I a bis i bei einem Druck von 9 Atm. angewendete 

Essigsäure : Sauerstoffverhältnis von 2,34 : 1 bei nied-

rigerem Druck, also 5-8 Atm.,der die Wahi eines höheren 

Sauerstoffgehalts von 8% angeraten erscheinen l3t, bis 

zuin Verhältnis von 1,88 : 1 verschiebt, d.h. der punkt-

forinige Wert 2,34 : 1 hinsichtlich des oben genannten 

Verhältnisses aus den Beispielen wird der Lehre dieser 

Entgegenhaltung nicht gerecht, well sie den beanspruch-

ten Bereich zuznindest von 2,34 bis zur Untergrenze hin 

einschlie3t. Erhöht man im Ral-imen der bekannten Lehre 

umgekehrt den Druck von 9 Atm. auf 10 Atm., so steigt 

das oben genannte Verhltnis Uber 2,34 : 1 hinaus an. 

Gleiches gilt natUrlich für die Ubrigen, vormals durch 

Disclaimer ausgenomrnenen Verhältniszahlen, die sich dem-

nach zu Verhältnisbereichen erweitern. 

Im Ubrigen liefert der BeschwerdefUhrer selbst ein wei-

teres Beispiel daftir, daB die in den Beispielen der o.g. 

Entgegenhaltungen enthaltenen Essigsäure : Sauerstof 

werte vom Fachmann nicht punktformig, sondern im Sinne 

eines engeren oder weiteren Bereichs verstanden werden. 

Danach wei3 der Fachmann aus Erfabrung, daB bei der 

groBtechnischen Herstellung von Vinylacetat nach der be-

kannten Verfahrensweise Essigsureschwankungen un Aus-

gangsgasgemisch von 3% nicht ausgeschlossen werden kön-

nen und daB bei kleineren Anlagen diese Schwankungen 

noch gr6I3er sind. 

. S • / • • 
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BerUcksichtigt man eine Schwankung von 3%, so ergibt 

sich nach der Berechnung des BeschwerdefUhrers au •s den 

bespielhaftefl Molverhltnis Essigsàure : Sauerstoff von 

2,67 : 1 eiri Verhältnisbereich von 2,59 	1 bis 2,75 : 1 

(vgl. Eingabe vom 25.6.84 S.3 Abs. 1). Aufgrund dieses 

auf Erfahrung gegrUndeteri Wissens erweitert sich jeder 

in den Druckschriften enthaltene punktfbrinige Essig-

säure : Sauerstoffwert für den Facbmann beim Lesen zu 

einem Bereich. 

6. Ein mit alien technischen Mer)cnalen vorbeschriebenes 

chemisches Herstellungsverfahren wird riicht dadurch neu, 

daB auf einen damit verbundenen, aber von der Fachwelt 

bislang nicht erkannten Verfahrensvorteil hingewiesen 

wird, der bei unveränderter AusfUhrurxg des Verfahrens 

eintritt; denn ein chemisches Herstellungsverfahren wird 

patentrechtlich durch die Bezeichnung der Ausgangsstof-

fe, der Verfahrsparameter und des Endprodukts eindeutig 

festgelegt und nacharbeitbar beschrieben. Die anmel-

dungsgemäBe zusätzliche Information, daB bei AusfUhrung 

der vorbekannten Verfahrensweisen ohne jegliche techni-

sche Knderung die Katalysatoraktivität erhalten bleibt, 

nag für die Praxis von groBem Wert sein; gleichwohl er-

öffnet dieser Hinweis mangels eines Vorschlags Uber den 

Einsatz zusätzlicher technischer Mittel keine neue tech-

nische Lehre. Den bereits Bekannten wird also nichts 

hinzugefUgt, weil sich die vermeintliche Erfindung darin 

erschopft, eben so zu verfahren, wie bereits beschrie-

ben. 

7. Aus den gleichen Grunde kann der Beschwerdeführer auch 

nicht mit den Argument gehort werden, es handle sich 

beim beanspruchten Verfahren urn eine Auswahlerfindung, 

weil es nit semen Vorteilen den Stand der Technik nicht 

.../... 
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expressis verbis zu entnehmen sei (vgl. Eingabe vom 

14.4.84 Seite 4 abs. 2 Ende). Auch fUr Auswahlerfindun-

gen gelten die gleichen Patentierungsvoraussetzungen wie 

fUr andere Erfiridungen, nämlich zunächst die, dal3sie 

neu sein, d.h. sich vom Bekannten durch technische Merk-

male unterscheiden mUssen. Daran fehite es - wie ausge-

fUhrt im vorliegenden Fall. Auf den Anmeldungsgegenstand 

kann daher mangels Neuheit kein europäisches Patent er-

teilt werden. 

Formel der Entscheidung 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

0. /Z-~ 


