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SACHVERHALT UND ANTRAGE

Auf die europdische Patentanmeldung 78 100 975.8, die am
25. September 1978 unter Inanspruchnahme der Prioritat
aus der Voranmeldung (DE 2 743 346) vom

27. September 1977 angemeldet worden ist, ist am

5. August 1981 das europdische Patent 1971 mit einem

einzigen Anspruch erteilt worden. Der Anspruch lautet:

“Verfahren zur Herstellung von Hydroxylammoniumsalzen
durch katalytische Reduktion von Stickstoffmonoxid mit
Wasserstoff in verdiinnten waBrigen Mineralsduren in Ge-
genwart von suspendierten Platinkatalysatoren bei er-
héhter Temperatur, dadurch gekennzeichnet, daB man die
Umsetzung in ReaktionsgefdBen durchfiihrt, deren Wandun-
gen aus an sich bekannten, kupferfreien, molybd&nhal-
tigen austenitischen Chrom-Nickel-St&hlen bestehen, die
einen Gehalt von 16 bis 28 Gew.% Chrom, 10 bis 50 Gew.$%
Nickel, 1 bis 4 Gew.% Molybddn, hSchstens 0,05 Gew.%
Kohlenstoff haben sowie zusdtzlich bis zu 0,5 Gew.$%
Stickstoff enthalten, wobei der Rest, abgesehen von
eventuellen Verunreinigungen, aus Eisen besteht".

Gegen die Erteilung des europdischen Patents hat die
Einsprechende am 22. April 1982 Einspruch eingelegt und
den Widerruf des Patents wegen nicht ausreichender

Offenbarung und mangelnder erfinderischer Tdtigkeit
beantragt. Zur Begriindung hat die Einsprechende auf die
Druckschrift

(a) Technical Information No. A 14 E, February 1973,

Deutsche Edelstahlwerke A.G., Stahltechnologische

Zentrale, Krefeld, verwiesen.
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Zur Stilitzung ihrer Argumente bezieht sich die Patent-

inhaberin auf folgende Unterlagen:

(b) Firmenschrift der Cabot Corp. "Hastelloy alloy B 2",

Stellite Division, Seiten 1 und 5,
(c) "Nitrogen No. 50" November/Dezember 1967, S. 30,

(d) Vergleichsbeispiel 4 eingereicht mit Schriftsatz vom
15.10.1979,

(h) Bestdndigkeit von nickelhaltigen Legierungen und
Stdhlen gegeniiber Schwefelsdure, Nickel-Informations-
biiro, Seiten 31 und 35 (1959).

Durch Entscheidung vom 12. April 1984, abgesandt am

9. Juli 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch
zurlickgewiesen. In der Begriindung wird zur erfinde-
rischen Tdtigkeit ausgefiihrt, daB der Hinweis in (a),
Remanit 4465 sei gegen Schwefelsdure unter reduzierenden
Bedingungen korrosionsfest, keinen SchluB8 auf die Eig-
nung dieses Edelstahls gerade fiir die Hydroxylamin-
Synthese zulasse. Ferner gehe aus den Druckschriften
(b), (e) und (d) i.v.m. Beispiel 2a des Streitpatents
hervor, daB8 nicht alle gegen Schwefelsdure bestdndigen
Werkstoffe fiir diese Synthese geeignet seien. Zudem habe
ein Vorurteil gegen den patentgemdBen Vorschlag bei Ni-
Cr-Mo-St&hlen bestanden, weil diese gegen Schwefelsaure
weniger bestdndig sind als das laut Vergleichsbeispiel 4
(d) ungeeignete Hastelloy und weil laut Druckschrift (c)
Mo und Cr den fiir diese Synthese eingesetzten Kataly-
sator unglinstig beeinflussen. Zudem wurde der Ein-
spruchsgrund verworfen, der Patentgegenstand sei nicht
ausreichend offenbart. Der Einwand, die wenigen Bei-

spiele kdnnten nicht die Ausfihrbarkeit des Verfahrens

coefoen
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iiber den gesamten beanspruchten Bereich belegen, sei
weder theoretisch noch experimentell begriindet worden.

Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Ein-
sprechende am 6. September 1984 durch ein am

12. September 1984 bestidtigtes Fernschreiben Beschwerde
erhoben und diese am 8. November 1984 begfﬁndet. Die
Beschwerdegebiihr wurde am 12. September 1984 entrichtet.
Als weitere Druckschriften wurden von der Beschwerde-
fiihrerin u.a. genannt:

(e) Report 8702, Cabot Corporation, Resistence of

~ Hastelloy alloys., Dezember 1974,

(f) Hydroxylamine and Its Salts, Manuf. Chem. & Aerosol
News, 1964, 35, pp. 29-32 und

(g) Corrosion Resistance of Stainless Steels in Aqueous
Solutions, Avesta, 1967, S. 15 - 17.

(i) Corrosion Data Survey, 5. Ed., pp. 130/139.

Eine mindliche Verhandlung fand am 24. Juni 1986 statt,
in der neue Unterlagen mit einem gednderten Anspruch
liberreicht wurden. Der gednderte Anspruch filigt dem
erteilten Anspruch den folgenden Satzteil an: ".....
die etwa 200 Stunden dem Angriff des Reaktionsmediums
unter Reaktionsbedingungen ausgesetzt waren." Der
gleiche Satzteil ist in der Beschreibung, Spalte 2,

Zeile 18, eingefigt worden.

Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

138t sich etwa wie folgt zusammenfassen:

coeofees
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(a) Die Begriindung der Entscheidung der Einspruchsab-
teilung sei logisch nicht einwandfrei gewesen. Eine
erfinderische Auswahl liege nicht schon dann vor,
wenn nicht alle schwefelsdurefesten Werkstoffe fiir
die Hydroxylaminsynthese geeignet seien. Wenn -wie
hier - bereits die Wahl der patentgemdf vorge-
schlagenen Stdhle naheliege, so kdnne kein uner-
warteter Vorteil diese Lehre mehr patentfdhig

machen.

Zudem sei das Argument eines bestehenden Vorurteils
nicht haltbar, denn die Wahl eines unter den
Synthesebedingungen korrosionsbestdndigen Materials
habe zur Folge, daB eben praktisch keine
Metallionen in L8sung gingen, so daB eine Kata-
lysatorvergiftung nicht zu befilirchten sei.

(b) Remanit 4465 sei unter oxidierenden und auch unter
reduzierenden Bedingungen gegen Schwefelsdure be-
stidndig. Eine Passivierung (vgl. Sp. 3, Z. 47-55)
sei nicht unerwartet, da aus Dokument (g) bekannt
sei, daB unspezifizierte Ni-Cr-Mo-Stdhle in An-
wesenheit von oxidierenden Salzen schnell eine
Passivierung zeigen. Dagegen sei Hastelloy B2 gemdas

(b) nicht passiv und nicht passivierbar. Der An-
spruch sei librigens zu breit, weil gemds8 (i) die
austenitischen rostfreien Stdhle gegen Perchlor-

sdure nicht widerstandsfdhig seien.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widerspricht
diesem Vortrag im wesentlichen wie folgt:

(a) Ausweislich (c¢) h3tten Cr- und Mo-St&hle auf die

Hydroxylamin-Synthese einen negativen EinfluB. Der
Fachmann habe somit ein Vorurteil {iberwinden

02556 cee) e
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miissen, um gerade Cr- und Mo-haltige Stdhle fir
diese Synthese einzusetzen. Die Ansicht der Ein-
sprechenden, wonach korrosionsbestdndige Stahle nur
vernachldssigbare Mengen an Metallionen an die
ReaktionslGsung abgeben, sei nicht belegt. Bereits
bei einem Gehalt an 0,09 mg 18slichem Mo/l H,804
falle die produzierte Hydroxylaminmenge von 116,9
auf 100,1 g/1. Beriicksichtige man noch, daB im
kontinuierlichen Betrieb eine fortlaufende An-
reicherung der Katalysatorgifte in der L8sung
stattfinde, so sei es in der Tat iiberraschend, daB
z.B. trotz Abtrags von 0,01 mm/Jahr an Werkstoff
Nr. 14465 bei 6-monatigem Dauerbetrieb keine Beein-
trachtigung der Katalysatoraktivitdt festzustellen
sei (vgl. Beispiel 2).

(b) Nicht alle gegen Schwefelsdure bestindigen Werk-
stoffe seien bei der Hydroxylammoniumsynthese
geeignet. Aus (b) gehe hervor, daB8 "Hastelloy B2",
eine iiberwiegend Ni~haltige Legierung, gegen
Schwefelsdure bestdndig ist. Doch gemdB8 (d) versage
es unter den spezifischen Bedingungen der Hydroxyl-

ammonium-Herstellung.

(c) Die Wandung des Reaktors misse erst dem Angriff des
Reaktionsmediums f£iir ca. 200 Stunden ausgesetzt
werden. Dabei trete unerwlinschter Abtrag und
Katalysatorbeeintrdchtigung ein. Es sei dann
tiberraschend, daB8 danach die Reduktion flir eine
sehr lange Zeit stdrungfrei verlduft, mit einem

Abtrag von weniger als 0,008 mm/Jahr (Beispiel 1).
VI. Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des euro-
pdischen Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die
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Beschwerde zurilickzuweisen und das Patent im Umfang der
in der miindlichen Verhandlung liberreichten Unterlagen

aufrechtzuerhalten.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EP{i; sie ist daher zuldssig.

Die geltende Fassung des Anspruchs ist in formeller
Hinsicht nicht zu beanstanden. Das zusdtzliche Merkmal
stliitzt sich auf Spalte 3, Z. 47-52 und stellt eine
wesentliche Bedingung fiir die Ldsung der Aufgabe dar. Da
die Aufnahme des zusdtzlichen Merkmals eine Einschran-
kung des Schutzbereiches darstellt, entspricht die
Anderung den Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3)
EPU.

Das vorliegende Patent betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von Hydroxylammoniumsalzen durch katalytische
Reduktion von Stickstoffmonoxid mit Wasserstoff in
verdiinnten waSrigen Mineralsduren in Gegenwart von
suspendierten Platinkatalysatoren bei erhdhter Tempera-
tur. Dieses auf die Patentinhaberin zuriickgehende Ver-
fahren ist in (c) beschrieben (vgl. S. 27, linke Spalte,
S. 28 rechts unten und S. 29). AuBer dem Hinweis, das
Verfahren gestatte den Einsatz preiswerten Konstruk-
tionsmaterials (vgl. S. 29), finden sich Uber die Art
méglicher Wirkstoffe keine Angaben. Die Problematik der
Wahl von Werkstoffen angesichts der zu fordernden hohen
Korrosionsbestdndigkeit, mechanischer Festigkeit,
leichter Verarbeitbarkeit und besonders der Nichtbe-
eintrdchtigung der Reaktion durch in L&sung gehende
Grundstoffe der Metallegierung ist in der Beschrei-

bungseinleitung zum vorliegenden Patent ausfiihrlich
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erldutert (vgl. Spalte 1, Zeilen 27 - 54). Gegeniiber
diesem Stand der Technik bestand daher die technische
Aufgabe, solche Werkstoffe anzugeben, die alle diese
Forderungen erfiillen.

Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent dadurch geldst,
daB man die Umsetzung in ReaktionsgefdBen durchfihrt,
deren Wandungen aus im Anspruch spezifisch definierten
kupferfreien, molybddnhaltigen austenitischen Cr-Ni-
Stdhlen bestehen, und die vor der Benutzung etwa 200
Stunden dem Angriff des Reaktionsmediums unter den
Reaktionsbedingungen ausgesetzt waren. Nach der vorge-
schlagenen Vorbehandlung von 200 Stunden sind sie auch
korrosionsbestdndig und vergiften den Platinkatalysatér
nicht (vgl. Beispiele 1 bis 3). Die Kammer ist daher
liberzeugt, daB die patentgemdBSe Aufgabe tatsdchlich
geldst wird.

Es ist nicht streitig, daB8 das beanspruchte Verfahren im
angezogenen Stand der Technik nicht vorbeschrieben, also
neu ist.

Es ist daher zu untersuchen, ob die hier vorgeschlagene
L6sung auf erfinderischer T&atigkeit beruht.

Nachdem “Remanit 4465", dessen Zusammensetzung und
Eigenschaften in (c) beschrieben sind, reprdsentativ fiir
die patentgemdB anzuwendenden Stahlsorten ist (vgl.
Beispiel 2) stellt sich zundchst die Frage, ob es fir
den Fachmann nahelag, diese Sorte fir den beanspruchten
Zweck zu verwenden. Nach Dokument (a) soll Remanit 4465
"sehr widerstandsfdhig gegen nicht oxidierende Sduren,
z.B. gegen Schwefelsdure unter reduzierenden Bedingungen
sein". Aus diesem allgemeinen, wenngleich wenig spezi-
fischem Hinweis kdnnte der SchluB8 gezogen werden, dag
sich diese Stahlsorte auch unter den reduzierenden

ceiens



02556

8 T 217/84

Bedingungen der Hydroxylammoniumsalz-Synthese gleich-
artig verhdlt. Wie voreilig solche SchluBfolgerungen
wdren, zeigen die spdteren Ausfiilhrungen unter Abschnitt
8.

Ferner sollte das ausweiinch (b) gegen Korrosion
hervorragend bestdndige "Hastelloy B 2" insbesondere
durch seine Resistenz gegen Schwefelsdure, die auch
patentgemdf zu fordern ist, zur Lo&sung der bestehenden
Aufgabe vorrangig geeignet sein, was jedoch durch die
Praxis widerlegt wird (vgl. (d)). Dies zeigt, daB eine
hohe Korrosionsbestdndigkeit in Schwefelsdure noch nicht
garantiert, daB die Hydroxylammoniumsalz-Synthese ohne
schwerwiegende Beeintrdchtigung verlduft.

Weiterhin berichtet (h) auf S. 31, daB die Zugabe von
Molybddn und Kupfer die Bestdndigkeit von Cr-Ni-Stdhlen
in Schwefelsiure wesentlich verbessert (vgl. dort die
Fidlle D, E und besonders F, mit A). Trotzdem ist ein
Werkstoff, der F sehr dhnlich ist, fiir die Hydroxyl-
ammoniumsalzherstellung, d.h. schon bei 40 bis 60°C und
20%iger Schwefelsdure, wegen des erhShten Abtrags
ungeeignet (Vergleichsbeispiel 2a).

Im Gegensatz zu der nach (h) eigentlich zu erwartenden
Verbesserungen durch erhdhten Kupfergehalt wendet die
Erfindung eigens kupferfreie Legierungen an. Diese
Beispiele fiilhren vor Augen, daB die mit diesen Legie-
rungen auf den ersten Blick verbundenen fachmdnnischen
Erwartungen durch die Praxis nicht erflillt werden.
Angesichts dieser Diskrepanz zwischen Erwartungen und
deren Uberpriifung durch das Experiment war die patent-
gemdB vorgeschlagene L8sung der bestehenden Aufgabe
nicht vorhersehbar. Diese konnte bei der Vielzahl der in

ceofoes
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Betracht kommenden Werkstoffe nur durch gliicklichen

Griff gefunden werden.

Zwar wuBte der Fachmann auch, daB oxidierende Bedin-
gungen die Korrosionsbest&ndigkeit durch Passivierung -
glinstig beeinflussen kdnnen (g). Normalerweise wirkt
Hydroxylamin reduzierend und wird als Antioxidant
verwendet, es zeigt aber in stark saurem Medium oOXxi-
dierende Eigenschaften ((£f), S. 29, rechte Spalte
Mitte). Die Kammer ist nicht in der Lage, zu der von der
Beschwerdefiihrerin vorgetragenen Theorie der Passi-
vierung durch Hydroxylamin Stellung zu nehmen. Dies ist
auch nicht erforderlich, denn selbst wenn man die
Theorie als zutreffend unterstellt, wird hierdurch die
vorstehend dargestellte Diskrepanz zwischen Voraussage
und Experiment nicht nachtrdglich erkldrbar, so daB der
Kreis aussichtsreicher Wirkstoffe vielleicht einge-
schriankt werden konnte, vielmehr wird hierdurch die Zahl

von spekulativen Prognosen eher vergrdBert.

Vor allem darf die Information in (c), daB die Anwesen-
heit von Cr und Mo die Hydroxylammoniumsalz-Synthese in
die Richtung auf die hier unerwlinschte Bildung von
Ammonium, d. h. auf eine weitergehende Reduktion lenkt,
nicht auBer Acht gelassen werden, wenn man Remanit 4465,
das gerade diese Elemente enth&lt, in Betracht ziehen
sollte. Es war daher keineswegs vorhersehbar, daB gerade
diese Legierung den ungestodrten Ablauf der Hydroxyl-
ammoniumsalz-Synthese neben den weiterhin aufgabengemas
angestrebten hochgesteckten Anforderungen ermdglichen
wirde. Aber selbst wenn man es als naheliegend ansehen
sollte, dieses Material trotz solcher Bedenken und
UngewiBheiten fiir den patentgemdBen Zweck einfach zu
testen ("obvious to try"), so hdtte der Fachmann die
Testdauer nicht auf 200 Stunden ausgedehnt. Innerhalb
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dieser Zeitgrenze zeigen sich aber trotz der behaupteten
Korrosionsbestdndigkeit nicht zu vertretende Abtrage und
Beeintrdchtigungen, die den Fachmann jedenfalls vor
Ablauf von 200 Stunden zum Abbruch seines Versuchs
bewogen hdtten. Daher hdtte ein durchschnittlicher
Fachmann das patentgemdBe Verfahren auch dann nicht
gefunden, wenn er auf gut Gliick einschlédgige Versuche
angestellt hdtte.

Der Gegenstand des gednderten Anspruchs beruht daher auf
erfinderischer Tatigkeit.

Dem Argument, daB der beanspruchte Gegenstand nicht
ausreichend gestiitzt sei, kann nicht zugestimmt werden.
Die Beanstandung, daB bestimmte Legierungen gemd@B8 des
Patents in Perchlorsdure nicht korrosionsbestandig seien
(vgl. (i)) wurde bei der Beschwerdegegnerin
experimentell widerlegt.

Die Kammer hat von der Zustellung einer Aufforderung
nach Regel 58(4) EPU abgesehen, da die Beteiligten zu
der Anderung des europidischen Patents in der miindlichen
Verhandlung ohne weiteres abschlieBend sachlich Stellung
nehmen konnten (vgl. “Zeolite/BASF" T 219/83, ABl
7/1986, S. 211, Leitsatz II).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Grinden wird wie folgt entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Sache wird an die Vorinstanz zuriickverwiesen mit der

Auflage, das Patent im Umfang der in der miindlichen
Verhandlung liberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

geze. Jo Rickerl gez. K., Jahn



