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Sachverhalt und Antrége

I‘

II.

III.

00859

Auf die am 10. September 1980 unter Beanspruchung der
Prioritat einer Voranmeldung in der Bundesrepublik
Deutschland vom 19. September 1979 eingereichte
europdische Patentanmeldung 80 105 407.3 wurde das
europdische Patent 2 59 40 auf der Grundlage von drei
Patentanspriichen erteilt. Der Hinweis auf die Patenter-
teilung wurde am 15. Dezember 1982 im Patentblatt 82/50

verdffentlicht.

Am 13. September 1983 hat die Beschwerdefiihrerin gegen die
Erteilung des Patents Einspruch erhoben und unter Hinweis
auf drei Druckschriften aus den Jahren 1946 - 1953 den
Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit seines Gegenstands beantragt.

Mit Zwischenentscheidung vom 31. Oktober 1988 hat die
Einspruchsabteilung das Patent in geandertem Umfang auf
der Grundlage des folgenden einzigen PatentanspruchsA

aufrechterhalten:

"Verfahren zur Hydroxylierung von linearen Olefinen mit 8
bis 36 Kohlenstoffatomen und einer endstandigen oder
innenstandigen Doppelbindung durch Umsetzung mit Ameisen-
saure und mit Wasserstoffperoxid einer Konzentration von
50 bis 90 Gewichtsprozent bei erhéhter Temperatur und
unter inniger Durchmischung und anschlieBende Verseifung
der enthaltenen Formiate, dadurch gekennzeichnet, daB8 man
die Ameisensdure in einer Menge 2z2wischen 2 und 6 Mol pro
Mol Doppelbindung einsetzt und die Umsetzung bei einer
Temperatur zwischen 50 und 70 °C vornimmt."

In der Entscheidung wird unter Hinweis auf

(4) GB-A-634 118
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sowie Versuchsberichte der Beschwerdegegnerinnen vom

10. Januar 1986 und der Beschwerdefihrerin vom

14. Juli 1986 und 10. September 1987 ausgefihrt, daB das
beanspruchte Verfahren zwar neu, aber nicht erfinderisch
sei. Unter Zugrundelegung von (4) als nachstvergleichbarem
Stand der Technik wurde die dem Streitpatent zugrunde-
liegende Aufgabe darin gesehen, lineare Olefine mit 8 bis
36 Kohlenstoffatomen in kiirzerer Zeit bei hoher Ausbeute
zu hydoxylieren, und es wurde festgestellt, daB diese
Aufgabe mit den im Patentanspruch enthalteren MaBnahmen
auch gelost werde. Die Versuche der Beschwerdefuhrerin,
aufgrund deren dies bestritten wurde, seien nicht
aussagekraftig, da bei diesen die Aufarbeitung der
Reaktionsprodukte auf unterschiedliche Weise erfolgt sei
und die Ergebnisse unvollstandig dokumentiert seien.
Ausgehend von diesem Sachverhalt beruhe das Verfahren
gemaB Streitpatent auf der erforderlichen erfinderischen
Tatigkeit, da keine der Entgegenhaltungen eine Anregung
dafur geboten hatte, die bestehende Aufgabe dadurch zu
lésen, daB man gleichzeitig die Menge an Amzisensdure und
die Reaktionstemperatur erhoéhe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin am

6. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben und diese am
22. Februar 1989 begrundet. Die Beschwerdeschrift enthalt
einen Widerspruch, da einerseits auf den Einspruch der
Beschwerdefihrerin gegen das Streitpatent Eezug genommen
wird, andererseits aber beantragt wird, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und auf der Grundlage der derzeit
gultigen Unterlagen ein Patent zu erteilen.

In der Beschwerdebegrundung und in der mindlichen

Verhandlung am 30. Januar 1990 wurde ausgefihrt, daB auBer
den bereits als bekannt eingerdaumten Parametern auch der
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gemaB Streitpatent einzuhaltende Temperaturbereich aus (4)
bekannt sei. Aus (4) sei auch zu entnehmen, daB die

' Umsetzung bei hoherer Temperatur rascher verlaufe; es habe

daher nahegelegen, zur aufgabengemdfen Verkﬁrzung der
Reaktionszeit gegeniber dem in (4) auf Seite 5 beschrie-
benen nachst vergleichbaren Beispiel die Reaktionstem-
peratur zu erhdhen. Der einzige verbleibende Unterschied
sei die Erhéhung der Ameisensduremenge auf 2 bis 6 Mol
pro Doppelbindung gegeniiber dem in (4) angéwandten
Molverhdaltnis von 1:1. Diese MaBnahme werde jedoch
generell ebenfalls in (4) erwahnt. Das Auffinden des
optimalen Bereichs der Ameisensduremenge sei angesichts
dieses Standes der Technik nur noch das Ergebnis iblicher

_ Routineversuche und beruhe nicht auf erfinderischer

Tatigkeit. Es sei hierbei auch zu bericksichtigen, daB
Druckschrift (4) 40 Jahre alt sei und daB Hindernisse, die
damals einen Fachmann davon abgehalten haben kénnten, die
gemaB Streitpatent erforderlichen Umsetzungsbedingungen zu
wahlen, am Prioritatstag des Streitpatents nicht mehr
existierten. SchlieBlich seien die im Streitpatent
angegebenen Ausbeuten nicht reproduzierbar, wie sich aus
den Versuchsberichten vom 14. Juli 1986 und

10. September 1987 ergebe.

Die Beschwerdegegnerinnen haben vorgetragen, daB aus (4)
bekannt sei, daB die Temperaturerhdhung nicht nur eine
Verkurzung der Reaktionszeit bewirke, sondern gleichzeitig
die Bildung von Nebenprodukten beglinstige. Die Versuche
der Beschwerdefuhrerin seien unfachmannisch ausgefihrt, da
insbesondere im Versuchsbericht vom 10. September 1987
praktisch keine wassrige Phase abgetrennt worden sei.
GemaB Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 11 - 21 solle jedoch
nur die alkalifrei gewaschene organische Phase der
Destillation unterworfen werden. Im Ubrigen offenbare das
Verfahren gemafB Streitpatent optimale Bedingungen fir die

Umsetzung bestimmter Substrate, die sich ven den in (4)
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als optimal bezeichneten wesentlich unterscheiden. Aus (4)
ergebe sich keine Anregung fir die gewahlte Kombination
von Ausgangsmaterialien und Verfahrensbedingungen, sondern
diese werde eher als nachteilig hingestellt. Das Verfahren
gemap Streitpatent beruhe daher auf erfinderischer

Tatigkeit.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde

zuruckzuweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammer verkundet.

Entscheidungsgrunde:

1.

00859

Die Beschwerde genigt den Erfordernissen der Art. 106 bis
108 EPU. Die Beschwerdeschrift erfullt auch trotz des
offensichtlich fehlerhaften Antrags die Erfordernisse der
Regel 64, da der tatsachliche Umfang, in dem die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung begehrt wird, sich aus dem
Zzusammenhang ohne weiteres ergibt. Die Beschwerde ist
daher zulassig.

Der geltende Patentanspruch ist im Hinblick auf

Artikel 123 EPU nicht zu beanstanden. Er stutzt sich auf
den urspringlichen und erteilten Anspruch 1, i. V. mit der
ursprunglichen Beschreibung, Seite 3, letzte 3 Zeilen und
Seite 5, Zeilen 1 u. 14 sowie die entsprechenden Angaben
in der Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 54 - 58 und Spalte
2, Zeilen 14 bis 18 und 31 bis 34.
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Das Verfahren gemdB Streitpatent unterscheidet sich von
dem aus (4) bekannten Verfahren unter anderem dadurch, das
in (4) der Einsatz von 2 bis 6 Mol Ameisensdure pro Mol
Doppelbindung nicht spezifisch angegeben ist. Es ist daher
gegeniber diesem Stand der Technik neu. Da die Neuheit im
Beschwerdeverfahren nicht mehr bestritten worden ist,
eribrigen sich weitergehende Ausfihrungen hierzu.

Es ist daher zu untersuchen, ob auch die erforderliche
erfinderische Tatigkeit vorliegt. Hierbei ist von (4) als
nachstem Stand der Technik auszugehen. Diese Druckschrift
betrifft gemaf Anspruch 1 ein Verfahren zur Hydroxylierung
von Verbindungen mit einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Doppelbindung, die auBer Kohlenstoff und Wasserstoff noch
Sauerstoff und Halogen enthalten kénnen, mit Wasserstoff-
peroxid in Gegenwart von Ameisensaure. Gemas Anspruch 2
und der Beschreibung Seite 1, Zeilen 61 bis 67, sind Mono-
Oleffne, darunter auch solche mit 16 Kohlenstoffatomen
(Cetene), geeignete Ausgangsmaterialien. In einem Beispiel
(S. 5, 2. 8 bis 23) wird die Umsetzung von 1-Octen mit
90%igem Wasserstoffperoxid bei 40°C in Gegenwart von 1 Mol
Ameisensdure pro Mol Doppelbindung innerhalb von drei
Stunden beschrieben. Die Ausbeute ist mit etwa 80% der
Theorie angegeben. In der Beschreibung werden weiterhin
allgemeine Angaben zu den bevorzugten Reaktionsbedingungen
gemacht. So wird auf Seite 3, Zeilen 48 bis 53 ausgefihrt,
daBf es im allgemeinen bevorzugt ist, die Raktion bei
maBigen Temperaturen in verdunnter wassriger Losung, dié
etwa ein Mol "Katalysator" (Ameisensdure, siehe S. 1, Z.
18) pro Mol Doppelbindung enthalt, in Gegenwart von
uberschussigem Wasserstoffperoxid durchzufuhren. Die
ginstigste Reaktionstemperatur hangt gemaB Seite 3, Zeilen
57 bis 62 vom jeweiligen Substrat ab und liegt vorzugs-
weise zwischen 0 und 80°C. GemaB Seite 3, Zeilen 112 bis

121 verkurzt eine Erhoéhung der Katalysatorkonzentration
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die Reaktionszeit unabhdngig von der Konzentration der
Lésung, fuhrt aber zu einer Verminderung des Umsatzes, so
daB nicht eingesetztes Olefin in die Reaktion zuruckge-

fihrt werden muB.

Gegeniiber diesem Stand der Technik kann in Ubereinstimmung
mit den unbestrittenen Feststellungen der Einspruchsab-
teilung die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe
darin gesehen werden, gegeniuber dem bekannten Verfahren
die Reaktionszeit zu verkirzen und dabei hohe Ausbeuten zu

erzielen.

GemaB Streitpatent wird zur Losung dieser Aufgabe vorge-
schlagen, bei einer Reaktionstemperatur von 50 bis 70°C in
Gegenwart von 2 bis 6 Mol Aminosdure pro Mol Doppelbindung

zu arbeiten.

GemaB Beispiel 1 des Streitpatents ist unter diesen
Bedingungen 1-Octen in 2 Stunden mit einer Ausbeute von
87% zu Octandiol-1,2 umgesetzt worden. Die Beschwerde-
fuhrerin hat zwar Versuchsergebnisse vorgelegt, gemas
denen bei einer Nacharbeitung dieses Beispiels niedrigere
Ausbeuten erhalten worden sind, weil die Aufarbeitung des
Reaktionsgemisches Schwierigkeiten bereitet hat. Die
Kammer ist jedoch der Auffassung, daB trotz dieser
Versuche glaubhaft ist, daB die bestehende Aufgabe mit den
angegebenen Mafnahmen geldst worden ist, da auch die von
der Beschwerdefuhrerin erzielten Ausbeuten noch als "hoch"
im Sinne der Aufgabenstellung gelten koénnen. Die genaue
Hoéhe der Ausbeute und somit auch die Versuche der
Beschwerdefihrerin sind somit nicht entscheidungser-
heblich. Diese Versuchsergebnisse sind auch nicht
innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegt worden. Die Kammer
hat sie daher gemaf Artikel 114 (2) nicht weiter
beriucksichtigt.
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Zur Lésung der hier im Vordergrund stehenden Teilaufgabe
der Verkurzung der Reaktionszeit schléagt die Entgegen-
haltung (4) vor, s§w0h1 die Ameisensduremenge pro Mol
Doppelbindung (S. 3, 2. 112 bis 115) als auch die
Reaktionstemperatur zu erhéhen. Dies ist eine dem

Fachmann gelaufige Mafnahme zur Verkurzung der
Reaktionszeit ( S. 3, 2. 62 - 65). Die gemaB Streitpatent
erzielte, im Hinblick auf das einzig vergleichbare
Beispiel'der Hydroxylierung des 1-Octens maBige Verkirzung
der Reaktionszeit wurde also mit Hilfe der in (4) hierfur

bereits in Betracht gezogenen MaRnahmen erzielt.

Die Kammer verkennt nicht, daB in (4) auch Nachteile
dieser Mafnahmen diskutiert werden, insbesondere in bezug
auf eine moégliche Verminderung der Ausbeute bzw. der
Konversionsrate. Die Kammer ist jedoch davon uberzeugt,
daB dies einen Fachmann nicht davon abgehalten héatte,

die Lésung der bestehenden Aufgabe gerade auf diese Weise

zu versuchen.

In (4) wird auf S. 3, Z. 57 bis 70 zundchst ausgefuhrt,
daB die gunstigste Hydroxylierungstemperatur vom
jeweiligen Ausgangsmaterial abhangt und daB Temperaturen
zwischen 0 und 80°C im allgemeinen bevorzugt seien. Im
AnschluB daran wird erlautert, daBf "hohere Temperaturen"
zwar die Reaktion beschleunigen, aber die Bildung von
anderen Oxidationsprodukten als Dihydroxyverbindungen,
namlich Aldehyden, Ketonen und Sduren, begunstigen und daB
dies beachtet werden sollte, wenn die Herstellung solcher
anderer Produkte ins Auge gefaBt wird. Die Kammer schlieft
daraus, daf sich diese Warnung vor der Bildung von
Nebenprodukten nur auf Temperaturen beziehen kann, die
héher sind als 80°C. Dies heiBft andererseits nicht, daB
dann auch nur aus (4) entnommen werden kann, daB erst bei
Temperaturen uber 80°C mit einer Verkirzung der

Reaktionszeit zu rechnen war. Eine solche Betrachtungs-
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weise stinde im Gegensatz zum allgemeinen Fachwissen,
gemdB dem chemische Reaktionen im allgemeinen in jedem
Temperaturbereich durch Temperaturerhdéhung beschleunigt
werden. Hingegen erwartet der Fachmann nicht von jeder
Temperaturerhéhung innerhalb des Bereichs von 0 bis 80°C
eine Zunahme der Bildung unerwinschter Produkte . Auch aus
der Tatsache, daB im Beispiel in (4), Seite 5, Zeilen 8
bis 23 eine Temperatur von 40°C angegeben ist, kann nicht
hergeleitet werden, daB8 der Fachmann zum Prioritats-
zeitpunkt des Streitpatents daran gehindert gewesen ware,
diese Umsetzung bei héherer Temperatur, z. B. 50°C
(Beispiel 1 des Streitpatents), durchzufihren. Es mag
sein, daB man zu der Zeit, als das in (4) enthaltene
Beispiel erstmals ausgefihrt worden ist, zogerte, mit
90%igem Wasserstoffperoxid bei hoherer Temperatur zu
arbeiten. Diese Bedenken bestanden jedoch nach dem
unbestrittenen Vortrag der Beschwerdefiihrerin am
Prioritdtstag des Streitpatents nicht mehr. Somit gab es
jedenfalls zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents
keinen Grund, bei Einsatz von hochkonzentriertem
Wasserstoffperoxid dem Vorschlag von (4) nicht zu folgen
und zwecks aufgabengemdfer Verkirzung der Reaktionszeit
die Reaktionstemperatur im Bereich bis 80°C zu erhéhen.
Insbesondere enthalt (4) keinen Anhaltspunkt dafir, daB
bei einer Temperaturerhéhung von 40 auf 50°C mit einer
wesentlichen Verminderung der Ausbeute zu rechnen war, so
daB der Fachmann von dieser MaSnahme nicht nur einen
Beitrag zur Losung der Teilaufgabe der Reaktionszeit-
verkurzung, sondern auch zur Losung der Gesamtaufgabe,
diese unter Beibehaltung einer hohen Ausbeute 2zu
erreichen, erwarten konnte.

Fir die MaBnahme der Erhohung der Ameisensaurekonzen-
tration wird in (4) zwar angegeben, daB sie nicht nur die
Reaktionszeit verkirzt, sondern auch die Konversionsrate
senkt (S. 3, 2. 112 bis 121). Wie sich aus den unmittelbar

ceif e
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folgenden Angaben entnehmen 14B8t, stitzt sich diese
allgemeine Aussage auf Ergebnisse, die bei der Umsetzung

~wvon Allylalkohol zu Glycerin unter den in der Tabelle auf

Seite 4 angegebenen Bedingungen erhalten worden sind. Als
Oxidationsmittel diente dabei nicht Wasserstoffperoxid;
sondern ein durch unvollstdndige Oxidation von Propan
erhaltenes Peroxidgemisch. Demgegeniber zeigt schon der
Vergleich der nachfolgenden Beispiele II und III, in denen
Wasserstoffperoxid eingesetzt worden ist, daB ein
zehnfacher UberschuBf von Ameisensdure zu einer drastischen
Verklirzung der Reaktionszeit von 12 Tagen auf 4 Stunden
gefihrt hat, ohne daB Ausbeute und Konversionsrate sich
wesentlich gedndert hdtten. Der Fachmann hatte also
aufgrund dieser Ergebnisse keinen zwingenden Grund zu der
Annahme, daB eine maBige Erhohung (z. B. Verdoppelung) der
Ameisensaurekonzentration die Ausbeute oder die
Konversionsrate bei der Umsetzung gemdB dem Beispiel auf

S. 5 verschlechtern wirde.

Nach Uberzeugung der Kammer hatte ein Durchschnitts-
fachmann die beiden in (4) vorgeschlagenen MaBnahmen der
Temperaturerhohung und der Konzentrationsefhéhung der
Ameisensaure auch gleichzeitig angewendet, da er erwarten
konnte, daB8 beide MaBSnahmen zur angestrebten Optimierung

beitragen wurden.

Der Fachmann konnte also die bestehende Aufgabe aufgrund
der Angaben in (4) lésen, ohne dabei erfinderisch tatig zu

werden.

Dies gilt selbst dann, wenn man davon ausgeht, daB
gegenuber dem in (4), Seite 5, Zeilen 8 bis 23 gegebenem
Ausfihrungsbeispiel beim Verfahren gemdB Streitpatent die
Ausbeute von etwa 80% auf 87% erhoht worden ist. Die
Angaben in (4) lassen in keiner Weise darauf schliefen,

daf mit dem genannten Beispiel in (4) mehr bezweckt worden
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ist als die Durchfiihrbarkeit des Verfahrens unter den
angegebenen Bedingungen beispielhaft zu erlautern.
Insbesondere l1aB8t sich aus (4) kein Hinweis darauf
entnehmen, daB fur die Umsetzung von 1-Octen eine
Optimierung der Verfahrensparameter im Hinblick auf eine
méglichst hohe Ausbeute durchgefiihrt worden ist.

Die Kammer sieht daher in einer gemdB Streitpatent
erhaltlichen hoheren Ausbeute im vorliegenden Fall kein
Anzeichen dafir, daB die Optimierung der Verfahrensbe-
dingungen innerhalb des von (4) vorgegebenen Rahmens das
durchschnittliche Fachkénnen lberstiegen hat. Sie hat
dabei auch beriucksichtigt, daB der Stand der Technik
keinen Anhaltspunkt dafir bietet, daB8 sich die Fachwelt
nach der Verdffentlichung von (4) um eine Optimierung der
Ausbeuten des bekannten Verfahrens bemiht hatte. Aus der
Tatsache, daB alle im Beschwerdeverfahren genannten
Entgegenhaltungen und der im Streitpatent genannte Stand
der Technik aus derselben Zeit stammen und mehr als
zwanzig Jahre &dlter sind als der Prioritatstag des
Streitpatents, 1aBt sich eher das Gegenteil entnehmen.

Der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruchs
beruht somit aus den dargelegten Griinden nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Der Aufrechterhaltung des
Patents im beantragten Umfang steht somit ein
Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 (a) EPU entgegen.

ceiSenn
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
VWW &N\r\f\/
M. Beer K. Jdahn
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