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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

I. Auf die europäische Patentanieldung 78 100 975.8, die am 

25. September 1978 unter Inanspruchnahme der Priorität 

aus der Voranineldung (DE 2 743 346) vom 

27. September 1977 angemeldet worden ist, ist am 

5. August 1981 das europische Patent 1971 mit einem 

einzigen Anspruch erteilt worden. Der Arispruch lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von Hydroxylammoniumsaizen 

durch katalytische Reduktion von Stickstoffmonoxid mit 

Wasserstoff in verdUnnten wäBrigen Mineralsäuren in Ge-

genwart von suspendierten Platinkatalysatoren bei er-

höhter Temperatur, dadurch gekennzeichnet, daB man die 

Umsetzung in ReaktionsgefI3en durchfUhrt, deren Wandun-

gen aus an sich bekannten, kupferfreien, molybdnha1-

tigen austenitischen Chrom-Nicke1-Sth1en bestehen, die 

einen Gehalt von 16 bis 28 Gew.% Chrom, 10 bis 50 Gew.% 

Nickel, 1 bis 4 Gew.% Molybdn, höchstens 0,05 Gew.% 

Kohlenstoff haben sowie zusätzlich bis zu 0,5 Gew.% 

Stickstoff enthalten, wobei der Rest, abgesehen von 

eventuellen Verunreinigungen, aus Eisen besteht°. 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die 

Einsprechende am 22. April 1982 Einspruch eingelegt und 

den Widerruf des Patents wegen nicht ausreichender 

Of fenbarung und mangeinder erfinderischer Thtigkeit 

beantragt. Zur BegrUndung hat die Einsprechende auf die 

Druckschrift 

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

Deutsche Edelstahlwerke A.G., Stahltechnologische 

Zentrale, Krefeld, verwiesen. 

Ll 
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Zur StUtzung 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) Beständigkeit von nickeihaltigen Legierungen und 

Stählen gegenUber Schwefelsäure, Nickel-Informations-

bUro, Seiten 31 und 35 (1959). 

III. 	Durch Entscheidung vom 12. April 1984, abgesandt am 

9. Juli 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch 

zurUckgewiesen. In der BegrUndung wird zur erfinde-

rischen Tätigkeit ausgefUhrt, dal3 der Hinweis in (a), 

Remanit 4465 sei gegen Schwefelsäure unter reduzierenden 

Bedingungen korrosionsfest, keinen SchiuB auf die Eig-

nung dieses Edeistahis gerade für die Hydroxylamin-

Synthese zulasse. Ferner gehe aus den Druckschriften 

(b), (e) und (d) i.V.m. Beispiel 2a des Streitpatents 

hervor, daB nicht alle gegen Schwefelsure bestndigen 

Werkstoffe für diese Synthese geeignet seien. Zudem habe 

ein Vorurteil gegen den patentgemi3en Vorschlag bei Ni-

Cr-Mo-Stählen bestanden, weil diese gegen Schwefelsäure 

weniger beständig sind als das laut Vergleichsbeispiel 4 

(d) ungeeignete Hastelloy und weil laut Druckschrift (c) 

Mo und Cr den für diese Synthese eingesetzten Kataly-

sator ungUnstig beeinflussen. Zudem wurde der Em-

spruchsgrund verworfen, der Patentgegenstand sei nicht 

ausreichend offenbart. Der Einwand, die wenigen Bei-

spiele könnten nicht die AusfUhrbarkeit des Verfahrens 
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Uber den gesamten beanspruchten Bereich belegen, sei 

weder theoretisch noch experimentell begrUndet worden. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Em- 

sprechende am 6. September 1984 durch ein am 

12. September 1984 bestätigtes Fernschreiben Beschwerde 

erhoben und diese am 8. November 1984 begrUndet. Die 

BeschwerdegebUhr wurde am 12. September 1984 entrichtet. 

Als weitere Druckschriften wurden von der Beschwerde-

fUhrerin 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 mUndliche Verhandlung fand am 24. Juni 1986 statt, 

in der neue tJnterlagen mit einem genderten Anspruch 

Uberreicht wurden. Der geänderte Anspruch fUgt 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, eingefUgt worden. 

V. 	Das Vorbringen der BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) 

li3t sich etwa wie folgt zusanunenfassen: 
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(a) Die BegrUndung der Entscheidung der Einspruchsab-

teilung sei logisch nicht einwandfrei gewesen. Eine 

erfinderische Auswahl liege nicht schon dann vor, 

wenn nicht alle schwefelsäurefesten Werkstoffe fUr 

die Hydroxylaininsynthese geeignet seien. Wenn -wie 

hier - bereits die Wahi der patentgemäl3 vorge-

schiagenen Stähle naheliege, so könne kein uner-

warteter Vorteil diese Lehre mehr patentfähig 

machen. 

Zudem sei das Argument eines bestehenden Vorurteils 

nicht haitbar, denn die Wahi eines unter den 

Synthesebedingungen korrosionsbeständigen Materials 

habe zur Folge, daB eben praktisch keine 

Metallionen in L6sung gingen, so daB eine Kata-

lysatorvergiftung nicht zu befUrchten sei. 

(b) Remanit 4465 sei unter oxidierenden und auch unter 

reduzierenden Bedingungen gegen Schwefelsáure be-

stndig. Eine Passivierung (vgl. Sp. 3, Z. 47-55) 

sei nicht unerwartet, da aus Dokument (g) bekannt 

sei, daB unspezifizierte Ni-Cr-Mo-Stähle in An-

wesenheit von oxidierenden Salzen schnell eine 

Passivierung zeigen. Dagegen sei Hastelloy B2 gemäl3 

(b) nicht passiv und nicht passivierbar. Der An-

spruch sei Ubrigens zu breit, weil gemäB (i) die 

austenitischen rostfreien Sth1e gegen Perchior-

säure nicht widerstandsfähig seien. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widerspricht 

diesem Vortrag im wesentlichen wie folgt: 

(a) Ausweislich (c) htten Cr- und Mo-Sthle auf die 

Hydroxylamin-Synthese einen negativen EinfluB. Der 

Fachmann habe somit ein Vorurteil Uberwinden 
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mUssen, urn gerade Cr- und Mo-haitige Stähie fUr 

diese Synthese einzusetzen. Die Ansicht der Em-

sprechenden, wonach korrosionsbestndige Sth1e nur 

vernachiässigbare Mengen an Metailionen an die 

Reaktionslösung abgeben, sei nicht beiegt. Bereits 

bei einem Gehait an 0,09 mg iöslichem Mo/i H2SO4 

faile die produzierte Hydroxylarnirirnenge von 116,9 

auf 100,1 g/1. BerUcksichtige man noch, daB im 

kontinuierlichen Betrieb eine fortlaufende An-

reicherung der Katalysatorgifte in der Lösung 

stattfinde, so sei es in der Tat Uberraschend, dai3 

z.B. trotz Abtrags von 0,01 mm/Jahr an Werkstoff 

Nr. 14465 bei 6-monatigem Dauerbetrieb keine Beein-

trchtigung der Katalysatoraktivität festzustellen 

sei (vgi. Beispiel 2). 

(b) Nicht alle gegen SchwefelsUure beständigen Werk-

stoffe seien bei der Hydroxylamrnoniumsynthese 

geeignet. Aus (b) gehe hervor, daB "Hastelloy B2", 

eine Uberwiegend Ni-haltige Legierung, gegen 

Schwefelsäure beständig jet. Doch gemäl3 (d) versage 

es unter den spezifischen Bedingungen der Hydroxyl-

anunoniuin-Hersteilung. 

(c) Die Wandung des Reaktors mUsse erst dem Angriff des 

Reaktionsmediums fUr Ca. 200 Stunden ausgesetzt 

werden. Dabei trete unerwUnschter Abtrag und 

Katalysatorbeeinträchtigung em. Es sei dann 

Uberraschend, daB danach die Reduktion fUr eine 

sehr lange Zeit störungfrei verläuft, mit einem 

Abtrag von weniger ale 0,008 mm/Jahr (Beispiel 1). 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des euro-

päischen Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die 
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Beschwerde zurUckzuweisen und das Patent im Umfang der 

in der mUndlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen 

aufrechtzuerhalten. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU sie ist daher zulässig. 

2. Die geltende Fassung des Anspruchs ist in formeller 

Hinsicht nicht zu beanstanden. Das zusätzliche Merkmal 

stfltzt sich auf Spalte 3, Z. 47-52 und steilt eine 

wesentliche Bedingung fUr die Lösung der Aufgabe dar. Da 

die Aufnahme des zustz1ichen Merkmals eine Einschrn-

kung des Schutzbereiches darstelit, entspricht die 

Xnderung den Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) 

EPU. 

3. Das vorliegende Patent betrifft ein Verfahren zur Her- 

stellung von Hydroxylaitunoniumsalzen durch katalytische 

Reduktion von Stickstoffmonoxid mit Wasserstoff in 

verdUnnten wál3rigen Mineralsäuren in Gegenwart von 

suspendierten Platinkatalysatoren bei erhöhter Tempera-

tur. Dieses auf die Patentinhaberin zurUckgehende Ver-

fahren ist in (c) beschrieben (vgl. S. 27, linke Spalte, 

S. 28 rechts unten und S. 29). Aul3er dem Hinweis, das 

Verfahren gestatte den Einsatz preiswerten Konstruk-

tionsmaterials (vgl. S. 29), finden sich Uber die Art 

mbglicher Wirkstoffe keine Angaben. Die Problematik der 

Wahi von Werkstoffen angesichts der zu fordernden hohen 

Korrosionsbeständigkeit, mechariischer Festigkeit, 

leichter Verarbeitbarkeit und besonders der Nichtbe-

einträchtigung der Reaktion durch in Lösung gehende 

Grundstoffe der Metallegierung ist in der Beschrei-

bungseinleitung zum vorliegenden Patent ausfUhrlich 

¼) 
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erläutert (vgi. Spaite 1, Zeilen 27 - 54). GegenUber 

diesem Stand der Technik bestand daher die technische 

Aufgabe, soiche Werkstoffe anzugeben, die alle diese 

Forderungen erfUllen. 

4. Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent dadurch geiöst, 

daB man die Umsetzung in Reaktionsgef13en durchfUhrt, 

deren Wandungen aus im Anspruch spezifisch definierten 

kupferfreien, moiybdnha1tigen austenitischen Cr-Ni-

Stähien bestehen, und die vor der Benutzung etwa 200 

Stunden dem Angriff des Reaktionsmediums unter den 

Reaktionsbedingungen ausgesetzt waren. Nach der vorge-

schiagenen Vorbehandlung von 200 Stunden sind sie auch 

korrosionsbestndig und vergiften den Piatinkataiysator 

nicht (vgl. Beispiele 1 bis 3). Die Kammer ist daher 

Uberzeugt, daB die patentgemãBe Aufgabe tatsächlich 

geiöst wird. 

Es ist nicht streitig, daB das beanspruchte Verfahren im 

angezogenen Stand der Technik nicht vorbeschrieben, also 

neu ist. 

5. Es ist daher zu untersuchen, ob die hier vorgeschlagene 

LOsung auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Nachdem Remanit 4465", dessen Zusammensetzung und 

Eigenschaften in (c) beschrieben sind, reprsentativ fUr 

die patentgemi3 anzuwendenden Stahisorten jet (vgl. 

Beispiel 2) stelit sich zunächst die Frage, ob es für 

den Fachmann nahelag, diese Sorte für den beanspruchten 

Zweck zu verwenden. Nach Dokument (a) soil Remanit 4465 

"sehr widerstandsfhig gegen nicht oxidierende Säuren, 

z.B. gegen Schwefelsäure unter reduzierenden Bedingungeri 

sein". Aus diesem ailgemeinen, wenngieich wenig spezi-

fischem Hinweis könnte der SchiuB gezogen werden, daB 

sich djese Stahisorte auch unter den reduzierenden 

-a 
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Bedingungen der Hydroxylammoniuinsalz-Synt'hese gleich-

artig verhält. Wie voreilig soiche Schlul3folgerungen 

wären, zeigen die späteren AusfUhrungen unter Abschnitt 

S. 

6. 	Ferner solite das ausweislich (b) gegen Korrosion 

hervorragend beständige "Hastelloy B 21s  insbesondere 

durch seine Resistenz gegen Schwefelsáure, die auch 

patentgemäf3 zu fordern ist, zur Lösung der bestehenden 

Aufgabe vorrangig geeignet sein, was jedoch durch die 

Praxis widerlegt wird (vgl. (d)). Dies zeigt, daB eine 

hohe Korrosionsbeständigkeit in Schwefelsáure noch nicht 

garantiert, daB die Hydroxylanimoniumsalz-Synthese ohne 

schwerwiegende Beeinträchtigung verlãuft. 

Weiterhin berichtet (h) auf S. 31, daB die Zugabe von 

Molybdän und Kupfer die Beständigkeit von Cr-Ni-Stählen 

in Schwefelsäure wesentlich verbessert (vgl. dort die 

F'11e D, E und besonders F, mit A). Trotzdem ist em 

Werkstoff, der F sehr Uhnlich ist, für die Hydroxyl-

ammoniumsalzherstellung, d.h. schon bei 40 bis 60 ° C und 

20%iger Schwefelsäure, wegen des erhöhten Abtrags 

ungeeignet (vergleichsbeispiel 2a). 

Im Gegensatz zu der nach (h) eigentlich zu erwartenden 

Verbesserungen durch erhöhten Kupfergehalt wendet die 

Erfindung eigens kupferfreie Legierungen an. Diese 

Beispiele fUhren vor Augen, daB die mit diesen Legie-

rungen auf den ersten Buck verbundenen fachniännischen 

Erwartungen durch die Praxis nicht erfUlit werden. 

ngesichts dieser Diskrepanz zwischen Erwartungen und 

deren tiberprüfung durch das Experiment war die patent-

gemäB vorgeschlagene Lbsung der bestehenden Aufgabe 

nicht vorhersehbar. Diese konnte bei der Vielzahl der in 
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Betracht kommenden Werkstoffe nur durch glUcklichen 

Griff gefunden werden. 

7. Zwar wul3te der Fachmann auch, daB oxidierende Bedin- 

gungen die Korrosionsbestndigkeit durch Passivierung 

gUnstig beeinflussen können (g). Normalerweise wirkt 

Hydroxylamin reduzierend und wird als Antioxidant 

verwendet, es zeigt aber in stark saurem Medium oxi-

dierende Eigenschaften ((f), S. 29, rechte Spalte 

Mitte). Die Kamnier 1st nicht in der Lage, zu der von der 

BeschwerdefUhrerin vorgetragenen Theorie der Passi-

vierung durch Hydroxylamin Stellung zu nehrrten. Dies ist 

auch nicht erforderlich, denn selbst wenn man die 

Theorie als zutref fend unterstelit, wird hierdurch die 

vorstehend dargesteilte Diskrepanz zwischen Voraussage 

und Experiment nicht nachtrglich erklärbar, so daB der 

Kreis aussichtsreicher Wirkstoffe vielleicht einge-

schrnkt werden könnte, vielmehr wird hierdurch die Zahi 

von spekulativen Prognosen eher vergröL3ert. 

8. Vor allem darf die Information in (c), daB die Anwesen- 

heit von Cr und Mo die Hydroxylainmoniumsalz-Synthese in 

die Richtung auf die hier unerwilnschte Bildung von 

Ammonium, d. h. auf eine weitergehende Reduktion lenkt, 

nicht aul3er Acht gelassen werden, wenn man Remanit 4465, 

das gerade diese Elemente enthält, in Betracht ziehen 

solite. Es war daher keineswegs vorhersehbar, daB gerade 

diese Legierung den ungestörten Ablauf der Hydroxyl-

ammoniumsalz-Synthese neben den weiterhin aufgabengemäB 

angestrebten hochgesteckten Anforderungen ermbglichen 

wUrde. Aber selbst wenn man es als naheliegend ansehen 

soilte, dieses Material trotz solcher Bedenken und 

Ungewil3heiten fUr den patentgemäl3en Zweck einfach zu 

testen ("obvious to try"), so hátte der Fachinann die 

Testdauer nicht auf 200 Stunden ausgedehnt. Innerhaib 
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dieser Zeitgrenze zeigen sich aber trotz der behaupteten 

Korrosionsbeständigkeit nicht zu vertretende Abträge und 

Beeinträchtigungen, die den Fachmann jedenfalls vor 

Ablauf von 200 Stunden zuin Abbruch seines Versuchs 

bewogen hätten. Daher htte ein durchschnittlicher 

Fachmann das patentgemäi3e Verfahren auch dann nicht 

gefunden, wenn er auf gut GlUck einschlägige Versuche 

angesteilt hätte. 

Der Gegenstand des geänderten Anspruchs beruht daher auf 

erfinderischer Tätigkeit. 

9. Dem Argument, daI3 der beanspruchte Gegenstand nicht 

ausreichend gestUtzt sei, kann nicht zugestimmt werden. 

Die Beanstandung, daB bestimmte Legierungen gemäl3 des 

Patents in Perchlorsäure nicht korrosionsbestndig seien 

(vgl. (i)) wurde bei der Beschwerdegegnerin 

experimentell widerlegt. 

10. Die Kainmer hat von der Zustellung einer Aufforderung 

nach Regel 58(4) EPtJ abgesehen, da die Beteiligten zu 

der Anderung des europäischen Patents in der mUndlichen 

Verhandlung ohne weiteres abschliel3end sachlich Stellung 

nehmen konnten (vgl. "Zeolite/BASF" T 219/83, AB1 

7/1986, S. 211, Leitsatz II). 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das Patent im Umfang der in der mUndlichen 

Verhandlung Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

le 

gez. J. Rückerl 	 gez. K. Jahn 


