BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 25. Okt ober 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0688/95 - 3.3.1
Anmel denumer : 87100964. 3

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0234295

| PC: CO07D 201/ 08

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Verfahren zur Herstellung von Epsil on-Caprol actam

Pat ent i nhaber:
BASF Akti engesel | schaft

Ei nsprechender:
DSM N. V.

Stichwort:
a- Capr ol act am BASF

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 56

Schl agwor t :
"Erfinderische Tatigkeit (ja) - Konbination von Merknal en -
ni cht nahel i egende L6sung”

Zitierte Entschei dungen

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



Européaisches European Office européen

o) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0688/95 - 3.3.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 25. Cktober 1999

Beschwer def threr: BASF Akti engesel | schaft
(Pat enti nhaber) Carl - Bosch- Stralle 38
D- 67063 Ludwi gshafen (DE)

Vertreter: -
Beschwer degegner : DSM N. V.
( Ei nsprechender) Post box 605
NL- 6160 AP Cel een (NL)
Vertreter: -
Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am

19. Juni 1995 zur Post gegeben wurde und mit
der das europdi sche Patent Nr. 0 234 295
aufgrund des Artikels 102 (1) EPU wi derrufen
wor den i st.

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zender: A. J. Nuss
Mtglieder: P. P. Bracke
R T. Menapace



-1 - T 0688/ 95

Sachverhalt und Antréage

2723.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die am 25. April 1995
verkindete und am 19. Juni 1995 zur Post gegebene

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, das europdi sche
Patent Nr. 0 234 295 wegen nangel nder erfinderischer
Tatigkeit zu w derrufen.

Gegenstand der Entschei dung waren die erteilten
Anspriche 1 bis 9 (Hauptantrag), sow e die durch die
Beschwer degegnerin (Patenti nhaberin) in der mindlichen
Ver handl ung vor der Einspruchsabteil ung ei ngereichten
Anspruchssatze genald Hi | fsantragen 1 bis 3.

Der einzi ge unabhangi ge Anspruch genald dem Haupt ant rag
| aut et e:

"1. Verfahren zur Herstellung von a-Caprol actam durch
Urset zen von 5- Fornyl val eri ansdureestern mt Uuber-
schissi gem Ammoni ak und Wasserstoff in Gegenwart von
Hydri er kat al ysatoren unter M tverwendung ei nes
Losungsm ttel s bei erhohter Tenperatur und unter
erhohtem Druck in fldssiger Phase, dadurch

gekennzei chnet, dall man

a) 5-Fornylval eri ansdureester mt Uuberschissi gem
Ammoni ak unter M tverwendung von C;- G- Al kanol en al s
Losungsmttel in Gegenwart von Kobalt- oder
Ni ckel kat al ysatoren unter ei nem Wasser st of f -
partial druck von 5 bis 1000 bar bei 40 bis 130 °C
unset zt

b) aus dem erhal tenen Reakti onsgem sch Amoni ak bi s auf
ei nen CGehalt von 0,1 bis 2 Gew. -% und Wasser st of f
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entfernt und

c) das so erhaltene Reaktionsgem sch auf eine Tenperatur
von 150 bis 250 °C erhitzt und anschlielRend
Capr ol act am gewi nnt . "

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dall Dokunent
(8) (DE-C 952 442) den nachstkomenden Stand der Techni k
darstellte und dalR di e Auf gabe, ein gegeniber dem
Dokunent (8) verbessertes Verfahren bereitzustellen,
tatsachlich gel 6st war. Da sie es fur naheliegend hielt,
di e aus Dokument (1) (die englische Ubersetzung des
Dokunent es JP- A-30/5330) bekannten Verfahrensmal3nahnmen
auf das aus Dokunent (8) bekannte Verfahren zu
Ubertragen, war die Einspruchsabteilung der Meinung, die
gemald dem Hauptantrag und den Hi|lfsantrdgen 1 bis 3
beanspruchten Verfahren seien durch die Lehren der
Dokunente (1) und (8) nahegel egt.

Ei ne mindl i che Ver handl ung vor der Beschwer dekanmer hat
am 25. Okt ober 1999 stattgefunden.

Di e Beschwerdefihrerin hat i mwesentlichen vorgetragen,
den Dokunenten (1) und (8) sei weder die gleichzeitige
Ver wendung ei nes Al kanols mt Amoni ak noch die
Ent f ernung des Ammoni aks nach der Hydrierung auf einen
Gehalt von 0,1 bis 2 Gew chtsprozent zu entnehnmen. Somt
wir den di e beanspruchten Verfahren durch di e Konbi nation
der aus den Dokunenten (1) und (8) bekannten

Ver f ahrensner knmal e ni cht nahegel egt.

Di e Beschwer degegnerin (Ei nsprechende) hat dem
ent gegengehal ten, di e Verwendung vom ei nem Al kanol und
von Ammoni ak i n einer Hydrierungsreaktion sei aus
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Dokunent (1) bekannt und die Entfernung des Ammoni aks
auf einen Gehalt von 0,1 bis 2 Gew chtsprozent sei nicht
al s eine gezielte Auswahl zu betrachten und daher kein
erfi ndungswesent|iches Merkmal . Deshal b war sie der

Mei nung, das beanspruchte Verfahren sei durch die Lehren
der Dokunente (1) und (8) nahegel egt.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung oder genéld ei nemder in
der mindl i chen Verhandl ung vor der Ei nspruchsabteil ung
gestellten H |l fsantrédge 1 bis 3.

Di e Beschwer degegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de der Patenti nhaberin.

Ent schei dungsgr Giinde

2723.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Haupt antr ag

Imvorliegende Fall stellt sich allein die Frage der
erfinderischen Tatigkeit, da der Ei nwand der mangel nden
erfinderischen Tatigkeit als einziger Einspruchsgrund
zum Wderruf des Streitpatents durch die Erstinstanz
gef ihrt hat.

Erfinderi sche Tatigkeit

Die Kanmer ist, wie die Einspruchsabteilung und die
Partei en, der Ansicht, dald das in Zeile 23 der ersten
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Spalte des Streitpatents zitierte Dokunment (8) den
ndchst kommenden Stand der Techni k darstellt.

Dokunent (8) beschrei bt die Herstellung von
a- Capr ol act am ausgehend von 4-Fornyl val eri ansaur eest er.

Da j edoch nur ein 5-Fornylval eri ansaureester und nicht
ei n 4-Fornyl val eri ansaureester zu a- Caprol act am
ungeset zt werden kann, teilt die Kammer di e Auffassung
der Ei nspruchsabteilung, dafl die Bezeichnung, die in
dem 1956 veroffentlichen Dokunent (8) verwendet wurde,
ni cht der heute Ublichen | UPAC- Nonenkl atur entspri cht
und Dokument (8) so zu verstehen ist, dall es die

Her st el | ung von a- Caprol act am ausgehend von

5- For nyl val eri anséureestern beschreibt. Dies wurde im

Beschwer dever f ahren ni cht nmehr bestritten.

Gemald Dokunent (8) wird diese Reaktion mt

Uber schissi gem Ammoni ak und Wasserstoff in Gegenwart
von Hydri erkatal ysatoren i n ei nem organi schen
Losungsm ttel bei Tenperaturen zw schen 50 und 200 °C
unter Dricken bis zu 300 atm durchgefthrt. Al's

geei gnete LOosungsmittel werden ni edernol ekul are

Al kohol e sowi e cyclische Ather, w e Dioxan und

Tetr ahydr of uran genannt (siehe Patentanspruch in
Ver bi ndung mt Seite 1, Zeilen 7 bis 12, und Seite 2,
Zeilen 1 bis 11).

Gemél3 dem ei nzi gen Beispiel wrd 5-Fornyl val eri ansaure-
butyl ester bei 60 °C in wasserfrei em D oxan und in
Anwesenheit von Raney-Kobalt mt Wasserstoff von 150
at 0 wahrend 2 Stunden hydriert, worauf die Tenperatur

i nnerhal b von 2 Stunden auf 130 °C gesteigert wird und
zum Schl u3 noch 2 Stunden bei 130 °C gehalten wird. So
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wi rd a-Caprolactamin einer theoretischen Ausbeute von
40 % erhal ten, neben 6- Am nocapronsaurebutyl ester (24 %
der Theorie).

Ausgehend vom Dokunent (8) ist, wie bereits im
Streitpatent angegeben (Spalte 1, Zeilen 29 bis 34),
di e der Erfindung zugrundeli egende Aufgabe darin zu
sehen, ein Verfahren zur Herstellung von a-Caprol actam
ausgehend von 5- Fornyl val eri ansaur eestern, zur
Verfligung zu stellen, das mt hohen Ausbeuten verl auft
und bei dem noglichst weni g Nebenprodukte gebil det
werden (d. h. die Ausbeuten sind gegeniber dem aus
Dokunent (8) bekannten Verfahren wesentlich hdher).

Zur LOsung di eser Aufgabe wird das i m Anspruch 1 bean-
spruchte Verfahren vorgeschl agen (siehe Punkt 11 oben).

I mH nblick auf die Beispiele 1 und 2 des
Streitpatents, gemaR denen Ausbeuten an a- Caprol act am
von 75.6 % bzw. 78 %erzielt werden, d. h. die
wesent|ich hoher sind als in Dokunent (8), ist es

gl aubhaft, dall damt di e oben genannte Aufgabe gel 6st
worden ist. Dies hat die Beschwerdegegnerin nicht
bestritten.

Es ist somt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 2.1.2 oben
definierte Aufgabe dadurch zu | 6sen, dald di e Hydrierung
und di e Urset zung zu &- Caprol act am gemaR den i m
Anspruch 1 beschriebenen Reaktionsstufen a), b) und c)
dur chgef hrt wer den.

Dem Dokunment (8) ist zu entnehnen, dalR ni edernol ekul are
Al kohol e sowi e cyclische Ather, w e Dioxan und
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Tetrahydrofuran, als Losungsmttel in der Hydrierung
und der Umset zung zu a- Caprol act am geei gnet si nd
(Seite 2, Zeilen 7 bis 9). Da jedoch ni edernol ekul are
Al kohol e und cyclische Ather sonit als gleichwertige
Losungsmittel dargestellt werden, kann ein Fachmann
di esem Dokunent kei nen H nwei s entnehnen, dal3 das
Losungsm ttel irgendeinen Einflul3 auf die Ausbeute
haben konnte.

Da aulerdem gemalR Dokunent (8) zw schen der Hydri erung
und der Umset zung zu &- Caprol act am weder Ammoni ak noch
Wasserstoff entfernt wird, kann di esem Dokunent auch

ni cht entnonmen werden, dal die Entfernung von Ammoni ak
und Wasserstoff di e Ausbeute an a- Caprol act am
beei nfl ussen konnte.

Somt wrd das beanspruchte Verfahren durch die Lehre
des Dokunentes (8) fur sich genomen ni cht nahegel egt.

Di e Beschwer degegnerin hat vorgetragen, dal3 i m Dokunent
(1) sowohl die Verwendung von Methanol und Ammoni ak al s
di e Entfernung von Ammoni ak nach der Hydrierung

beschri eben wird und dall deshal b das beanspruchte
Verfahren durch die Lehre des Dokunentes (8) zusammen
mt der Lehre des Dokunmentes (1) nahegel egt wi rd.

Das Dokunment (1) betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von a- Caprolactamin einer Ausbeute von 80 bis 90 % in
dem ei n 5- Cyanoval eri ansaureester in ei nem
Losungsmttel in Anwesenheit eines Hydrierkatal ysators
mt Wasserstoff unter Druck bei 80 °C bis 160 °C
hydriert wird und anschlielRend das entstandene 6-

Ami nocapronséaureester auf 180 °C bis 250 °C unter Druck
erhitzt wird (siehe Seite 1, zweiten Absatz, und
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Seite 2, zweiten Absatz). In diesem bekannten Verfahren
i st daher das Ausgangsprodukt fur die Herstellung von
a- Caprol actamein stickstoffhaltiges

Val eri anséureesterderivat i m Gegensatz zu den in
Dokunent (8) und im Streitpatent beschriebenen
Ver f ahren, wel che von ei nem 5-For nyl deri vat ausgehen.

Es ist unbestritten, dal sowohl genmal3 dem beanspruchten
Verfahren als gemal3 demin Dokunment (1) beschriebenen
Ver f ahren 6- Am nocapr onséaureester als Zw schenpr odukte
erhal ten werden. Da jedoch zur Herstellung dieser

ZwW schenprodukt e aus den gendld Streitpatent verwendeten
5- Fornyl val eri ansdureestern Anmmoni ak als N-Quelle
unbedi ngt notwendi g ist, wahrend di es bei der

Her st el | ung aus 5- Cyanoval eri ansaureestern ni cht der
Fall ist, dient Amoniak in demin Dokunent (1)

beschri ebenen Verfahren ei nem anderen Zweck als im
beanspruchten Verfahren. Dies wird i nsbesondere dadurch
deutlich, dal Dokunment (1), Seite 1, Zeile 8, zu
entnehnen ist, die Hydrierung des Cyanids zum pri naren
Ami n konne in An- oder Abwesenheit von Ammoni ak

dur chgef thrt werden. Aus diesem G und hatte der
Fachmann kei nen Anl al3, Dokument (1) bei der Suche nach
ei ner Losung fur die oben genannte Aufgabe in Betracht
zu zi ehen.

Weiterhin geht aus Seite 2, Zeile 20 bis 31 von
Dokunent (1) hervor, dal bei spi el sweise Al kanol e, Ether
und Kohl enwasserstoffe als Losungsmittel verwendet

wer den kdnnen und dald 6- Am nocapr onsaur eester be

ruhi gem Reaktionsverlauf in guter Ausbeute erhalten

wer den wenn Et her oder Kohl enwasserstoffe als

Losungsm ttel zusamren mt Ammoni ak verwendet werden,
wi e durch die Beispiele 1 bis 7 und durch einen
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Ver gl ei ch der Ausbeuten gendald Beispiel 1 und 4 mt
denen gendald Beispiel 9 und 10 bestatigt wrd.

Jedoch beinhaltet die dem Fachmann hiermt vermttelten
Lehre nicht, dal die fir bestimte LOsungsmttel
angegebene Anwendung von Ammoni ak auch bei Verwendung
von anderen Lésungsmitteln, insbesondere Al kanol en,
vorteil haft ist.

Di e Beschwer degegnerin hat geltend gemacht, ein
Fachmann kdnne dem Dokument (1) trotzdem ent nehnmen, dal
di e konbi ni erte Verwendung ei nes Al kanols mt Ammoni ak
di e Ausbeute an a- Caprol actam er hohen wirde, da in

Bei spiel 8 die Hydrierung von 5-Cyanoval eri ansaure

Met hyl ester in Methanol und anschli el3ende Unsetzung zu
a- Caprol act am beschri eben i st und aus ei nem Vergl ei ch
der Ausbeuten gendald Beispiel 1 und 4 mt denen genal
Bei spiel 9 und 10 hervorgeht, daB die Ausbeute an a-
Caprol actam durch di e Anwesenheit von Ammoni ak er hoht
Wi rd.

W e oben dargelegt, ist die Lehre von Dokunent (1)

j edoch darauf beschrankt, dall durch di e Anwesenheit von
Ammoni ak 6- Am nocapr onsaureester in guter Ausbeute
erhal ten werden, wenn die Hydrierung in einem Et her
oder ei nem Kohl enwasser st off durchgefihrt w rd;

ni rgendwo in di esem Dokunent ist ein H nweis zu finden,
dal3 di es auch fir andere LOosungsmittel gilt. Dies wird
auch durch den experinentellen Teil bestatigt, wo nur
ein Vergleich der Ausbeuten an &-Caprolactamin An- und
Abwesenheit von Ammoni ak i n Ethyl -n-Butyl - Et her
(Beispiele 1 und 9) und in Dioxan (Beispiele 4 und 10)
vorgenommen wird. Die Verall genei nerung, dal die
Anwesenheit von Anmoni ak in jedem Lésungsnittel die
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Ausbeut e an &- Caprol actam erhoht, ist di esem Dokunent
ni cht zu entnehnmen. Somt konnte ein Fachmann Dokunent
(1) nicht so verstehen, dal die imBeispiel 8
angegebene Ausbeute an &- Caprol actam durch die

M tverwendung von Ammoni ak er hdht werden koénnte.

Es war dem Dokunment somit nicht zu entnehnen, dafd durch
di e Konbi nati on von Anmpni ak mt ei nem C;- G- Al kano

a- Caprol actamin erhohter Ausbeute bekonmen wer den
konnt e.

Di e Beschwer degegnerin hat berechnet, dalR bei der

Hydri erung gendld den Beispielen 1 bis 7 des Dokunentes
(1) der Cehalt an Amoniak 6 bis 12 Gew. -% betragt. Da
gemal3 di esen Rechenbei spi el en Ammoni ak zwi schen der
Hydri erung und der Umsetzung zu a- Caprol actam entfernt
wi rd und Ammoni ak i n Al kanol en bekanntlich | eicht

| 6slich ist, hat die Beschwerdegegnerin behauptet, ein
Fachmann wirde sich nicht benihen Amoni ak ganz zu
entfernen und somt sei Dokunent (1) zu entnehnen, dal3
Ammoni ak nach der Hydrierung bis auf einen Gehalt von O
bis 12 Gew. -% entfernt werde. Da im Streitpatent fuir
di e Entfernung von Ammoni ak bis auf einen Gehalt von
0,1 bis 2 Gew. -% kein Vorteil angegeben wurde, konne
di ese Auswahl keine erfinderische Tatigkeit erfordern.

I mvorliegenden Fall ist es jedoch unerheblich, ob nach
der Lehre des Dokunentes (1) ein Fachmann sich beniihen
wir de, Anmoni ak vol |l standig zu entfernen. Wesentlich

i st nur die Frage, ob aus der Lehre des Dokunentes (1)
hervorgeht, daf fidr die Erzielung von htheren Ausbeuten
an a- Caprol actam di e Entfernung von Amoni ak bi s auf
einen Cehalt von 0.1 bis 2 Gew. -% zw schen der

Hydri erung und der Unsetzung zu a- Caprol act am
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erforderlich ist. Da Dokunent (1) aber nur zu entnehnen
I st, dall Ammoni ak entweder entfernt wird oder nicht und
kei nen weiteren Hi nweis enthalt, welcher Effekt mt der
Ent f ernung von Ammoni ak errei cht werden kann, war somt
far den Fachmann aus Dokument (1) kein H nweis zu
ent nehnen, dall die Entfernung von Amoni ak bi s auf
einen Cehalt von 0,1 bis 2 Gew.-% fir die Erzielung von
hoher en Ausbeuten an a- Caprol actam wesentlich ist.

Da aus Dokunent (1) somt nicht hervorgeht, dalR i) die
Konbi nati on von Ammoni ak mt ei nem C- G- Al kanol oder
ii1) die Entfernung von Anmmoni ak bis auf einen Gehalt
von 0.1 bis 2 Gew. -% geschwei ge denn di e Kombi nati on
von i) und ii) zu hoheren Ausbeuten an a- Caprol act am
fihren bzw beitragen kénnte(n), kommt die Kamrer zum
Schl uf3, dafl das i m Anspruch 1 beanspruchte Verfahren
durch di e konbinierte Lehre der Dokunente (1) und (8)
ni cht nahegel egt w rd.

Di e Verfahren der abhangi gen Anspriche 2 bis 9
betreffen besondere Ausfihrungsfornmen des imAnspruch 1
beanspruchten Verfahrens und haben daher zusanmen mt

di esem ebenfal | s Bestand (Artikel 56 EPU).

Der Aufrechterhaltung des Patentes i m Unfang des
Haupt antrags steht daher nichts i mWge.

Hi | f santr &age

Bei dieser Sachlage erutbrigt es sich, auf die
Gewadhr barkeit der Hi|fsantré&ge ei nzugehen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung betreffend das europdi sche
Patent Nr. 0 234 295 wird aufgehoben; das Patent wird in

unver danderter Form aufrechterhalten.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier A. Nuss

2723.D



