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Hils Aktiengesellschaft
Patentabteilung/PB 15
D - 45764 Marl (DE)

Union Carbide Chemicals and Plastics
Company Inc.

01d Ridgebury Road

Danbury, Connecticut 06817 - 0001

Eyles, Christopher Thomas
W.P. THOMPSON & CO.
Celcon House

289 - 293 High Holborn
GB - London WC1V 7HU (GB)

BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-StraRe 38
D - 67063 Ludwigshafen (DE)

EBuropédischen Patentamts vom 20.

zur Post gegeben am 5. Juni 1991,

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Marz 1991,
mit der der

Einspruch gegen das europidische Patent
Nr. 0114611 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU

zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn

Mitglieder: R.XK.

Spangenberg

J. Saisset
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Sachverhalt und Antrige

1610.D

Auf die am 11. Januar 1984 eingereichte europdische
Patentanmeldung Nummer 84 100 209.0 wurde am

3. September 1986 das Patent 0 114 611 aufgrund von
5 Patentanspruchen erteilt. Patentanspruch 1 hatte

folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur kontinuierlichen Hydroformylierung von
olefinisch ungesattigten Verbindungen bei 2 bis 30 bar
und 80 bis 130 °C mit Hilfe von Rhodium-Komplex-
verbindungen als Katalysatoren, die schwer fluchtige

Verbindungen der allgemeinen Formel I

in der A fur Phosphor, Arsen, Antimon oder Wismut steht
und in der R!'-R’® organische Reste bedeuten, als Liganden
enthalten, dadurch gekennzeichnet, daff man das aus
flussigen und gasférmigen Bestandteilen bestehende
Hydroformylierungsgemisch dem Reaktor entnimmt, in einer
Entgasungskolonne kurzzeitig hdéheren Temperaturen
und/oder niedrigeren Drucken aussetzt und dabei gleich-
zeitig eine Trennung des Gemisches in eine Gas- und eine
Flussigphase vornimmt, die Gasphase in einem Produkt-
abscheider in Produkt und Kreisgas trennt und das
Kreisgas sowie die Flussigphase der Entgasungskolonne

wieder in den Reaktor zuruckfuhrt.*
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Hiergegen richteten sich zwei auf zahlreiche Dokumente

gestutzte Einspruche. Mit ihrer am 20. Marz 1991

verkundeten und am S. Juni 1991 schriftlich begrindeten

Entscheidung hat die Einspruchsabteilung des Europaischen

Patentamts diese Einspruche zuruckgewiesen.

In der Entscheidung wurde ausgefuhrt, der Gegenstand des

"Streitpatents sei unstreitig neu. Nachster Stand der

Technik sei die herkémmliche Hydroformylierung nach der
sogenannten "Kreisgasfahrweise®. Dieses Verfahren sei fur
die Gewinnung insbesondere der héheren Aldehyde
nachteilig, da zum Austrag der Produkte grofle.Kreisgas-
mengen erforderlich seien. Es habe daher die Aufgabe
bestanden, dieses Verfahren hinsichtlich der mit einer
vorgegebenen Kreisgasmenge gewinnbaren Aldehydmenge zu
verbessern. Die im Streitpatent angegebene Lésung dieser
Aufgabe sei durch die Entgegenhaltungen nicht nahegelegt

worden.

.Gegen diese Entscheidung richten sich die am 17. Juli

bzw. 9. August 1991 jeweils unter gleichzeitiger

Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr erhobenen

Beschwerden, die am 27. August bzw. am 15. Oktober 1991

schriftlich begrindet worden sind. Zur Begrundung der
Beschwerde wurde unter anderem vorgetragen, das Verfahren
nach dem Streitpatent sei nicht eindeutig von de:
hefkémmlichen Arbeitsweise abgegrenzt, bei der mén das
gesamte Reéktionsgemisch flussigvmit darin enthaitenén
nicht umgesetzten gasférmigen Ausgangsmaterialien aus dem
Reaktor entnehme und unter vermindertem Druck in eine
aldehydreiche Gasphase und eine den Katalysator
enthaltende Flussigphase trenne. Ferner wurde geltena
gemacht, fur die Umsetzung niederer Olefine biete das
gegenuber der herkdémmlichen Kreisgasfahrweise apparativ
aufwendigere Verfahren nach dem Streitpatent keinerlei

Vorteile.

IS
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Am 5. Mai 1994 hat eine mundliche Verhandlung statt-
gefunden. Nach Vortrag des wesentlichen Akteninhalts
richtete die Kammer die Anfrage an die Beschwerde-
gegnerin, ob sie im Hinblick auf die oben genannten
Einwande den Hauptanspruch durch Aufnahme des Ausdrucks
“Kreisgasfahrweise" ergaénzen und durch Ruckzug auf C.-
bis C,,- alpha-Olefine beschranken mdéchte, nachdem
einerseits das Streitpatent selbst ausfuhre, daf das
erfindungsgemafie Verfahren in einer Entkopplung der
Hydroformylierung vom Produktaustrag nach der Kreis-
gasfahrweise besteht, andererseits keine erfindungs-
gemaflen Vorteile fur das Arbeiten mit niederen Olefinen
gegenuber dem tatsidchlichen Stand der Technik geltend
gemacht worden seien, die zur Formulierung einer
technischen Aufgabe herangezogen werden kénnten. Die
Beschwerdegegnerin hat daraufhin entsprechend
eingeschrankte Patentanspriiche 1 bis 3 und eine an diese

Anspruche angepafite Beschreibung vorgelegt.

Der Text des gednderten Patentanspruchs 1 unterschied
sich von der erteilten Fassung durch Ersatz des Ausdrucks
"Verfahren zur kontinuierlichen Hydroformylierung von
olefinisch ungesattigten Verbindungen" durch "Verfahren
zur kontinuierlichen Hydroformylierung von alpha-Olefinen
mit 5 bis 12 C-Atomen" und durch Einfugen der Worte

"mittels Kreisgasfahrweise" vor "dadurch gekennzeichnet".

Die Beschwerdegegnerin hat aufferdem eine schriftliche
Erklarung abgegeben, gemaff der der Ausdruck "Kreisgas-
fahrweise" bedeutet, daf die Kreisgasmenge im gasfoérmig-
flassigen Hydroformyl;erungsaustrag so gewdhlt wird, daf
sie geeignet ist,.die im flussigen Teil des Hydro—.
formylierungsaustrags enthaltenen, fluichtigen Produkte,

insbesondere die Produktaldehyde, in der Entgasungs-
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kolonne in dem MaRe wie sie gebildet werden aus dem
Hydroformylierungsgemisch abzutrennen; dabei betragt die
Kreisgasmenge mindestens das Zehnfache der zugefuhrten

Frischgasmenge.

Gegen den so eingeschrankten und klargestellten
Patentgegenstand hatten die beiden Beschwerdefuhrerinnen

weder formelle noch sachliche Einwande.

Beide Beéchwerdefuhrerinnen und die Beschwerdegegﬁerin
beantragten demgemaf ubereinstimmend, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent aufgrund der in
der mundlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen

aufrechtzuerhalten.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung
der Kammer verkundet, diesen uUbereinstimmenden Antragen

stattzugeben.

Entscheidungsgrinde

1610.D

Die Beschwerden sind zuléssig.

Die geltenden Patentanspriche erfullen die Voraus-
setzungen des Artikels 123 EPU. Der gegenuber der
ursprﬁnglichen und erteilten Fassung geénderte Anspruch 1
stutzt sich auf die erteilten, mit den ursprunglich
eingereichten identischen Patentanspriche 1 bis 3 in
Verbinduﬁg mit Seite 3, Zeilen 37 bis 38 der mit den
ursprﬁnglichen Anmeldungsunterlagen inhaltsgleichen
Patentschrift. Die Anspruche 2 und 3 entsprechen den
urspruinglich eingereichten und erteilten Anspruchen 4 und
5. Mit diesen Anderungen wird der Patentgegenstand
gegenuber dér erteilten Fassung eingeschrankt. Die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU sind daher
erfullt.
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Die Kammer ist ferner der Auffassung, daff die von den
Parteien uUbereinstimmend zugrundegelegte Auslegung des
Ausdrucks "Kreisgasfahrweise" im Einklang mit dem Inhalt
der Entgegenhaltungen und der angegriffenen Patentschrift
steht. Sie halt zwar die Besorgnis der Beschwerdegegnerin
far unbegrﬁndet, eine Aufnahme der auf Seite 4, Zeile 10
der Patentschrift genannten Untergrenze fur die Kreis-
gasmenge bhne gleichzeitige Einschrankung auf die dort
ebenfalls genannte Obergrenze koénne einen Nichtigkeits-
grund nach Artikel 138 (1) c¢) EPU darstellen, halt jedoch
im Hinblick auf die in Ziffer IV wiedergegebene, die
Beschwerdegegnerin bindende Erklarung uUber die Bedeutung
des Begriffs "Kreisgasfahrweise" im geltenden Anspruch 1
die Aufnahme einer solchen Grenze in den Hauptanspruch
far entbehrlich.

Unter Zugrundelegung dieser Auslegung gelangt die Kammer
nach sorgfaltiger Prufung des Beschwerdevorbringens zu
dem Ergebnis, daf der Gegenstands der geltenden
Patentanspriche neu und erfinderisch ist. Da beide
Beschwerdefuhrerinnen in der mundlichen Verhandlung
erklart haben, daf ihre Beschwerdegrinde durch die
Anderung der Patentanspruche und die erwdhnte Erklarung
ausgerdumt worden seien,.bédarf es hierfur keiner
Begrundung. Das Patent kann somit wie beantragt

aufrechterhalten werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen mit der
Auflage, das Patent mit den in der mindlichen Verhandlung
Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

1610.D

A. \Jahn
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