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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die am 19. Mai 1995
verkindete und am 20. Juni 1995 zur Post gegebene

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, das europdi sche
Patent Nr. 0 235 553 wegen nangel nder erfinderischer
Tatigkeit zu w derrufen.

Gegenstand der Entschei dung waren die erteilten
Anspriche 1 bis 10.

Der ei nzi ge unabhangi ge Anspruch | autete:

"1. Verfahren zur Herstellung von a-Caprol actam durch
Urset zung Von 5-Fornyl val eri ansaureestern mt

Uber schissi gem Aimmoni ak und Wasserstoff in Gegenwart von
Hydri er kat al ysatoren unter M tverwendung von

Losungsm ttel n bei erhohter Tenperatur und unter
erhohtem Druck in flidssiger Phase, dadurch

gekennzei chnet, dall man

a) 5-Fornylval eri ansdureester mt uberschissi gem
Ammoni ak und Wasserstoff unter Mtverwendung von
Al kanol en als Losungsmittel in Gegenwart von Nickel -
oder Kobal tkat al ysatoren unter einem
Wasserstoffpartial druck von 5 bis 1000 bei einer
Tenperatur von 40 bis 130 °C unset zt,

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

c) das so erhaltene Reaktionsgem sch bei einer
Tenperatur von 50 bis 250 °C mt der 1- bis 20-fachen
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Gew cht smenge Wasser, bezogen auf den Gesantgehalt an
6- Ami no- capronsaur eest er und &- Caprol actam unter
gl ei chzeiti gem Abtrennen von Al kanol en unsetzt und

d) das so erhaltene Reaktionsgem sch auf eine Tenperatur
von 150 bis 370 °C erhitzt und anschlieRend &-
Capr ol act am gewi nnt . "

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dafl3

Dokunent (8) (DE-C 952 442) den nachst kommenden St and
der Techni k darstellte und dalR di e Aufgabe, ein
gegentber dem Dokunent (8) verbessertes Verfahren
bereitzustellen, tatsachlich gel 6st war. Da sie es fur
nahel i egend hielt, die aus Dokunent (1) (die englische
Uber set zung des Dokument es JP- A- 30/ 5330) bekannt en

Ver f ahr ensmalRnahnmen auf das aus Dokunent (8) bekannte
Ver fahren zu Ubertragen, war die Ei nspruchsabteil ung der
Mei nung, das beanspruchte Verfahren sei durch die Lehren
der Dokunente (1) und (8) nahegel egt.

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

Di e Beschwerdefuhrerin hat i mwesentlichen vorgetragen,
den Dokunenten (1) und (8) sei weder die gleichzeitige
Ver wendung ei nes Al kanols mt Ammoni ak noch die

Entf ernung des Ammoni aks nach der Hydrierung auf einen
Cehalt von 0,1 bis 2 Gewi chtsprozent zu entnehnen. Somt
wir den di e beanspruchten Verfahren durch di e Konbi nation
der aus den Dokunenten (1) und (8) bekannten Verfahrens-
mer kmal e ni cht nahegel eqgt.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat dem entgegen-
gehal ten, di e Verwendung von ei nem Al kanol und von
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Ammoni ak in einer Hydrierungsreaktion sei aus Dokunent
(1) bekannt und die Entfernung des Ammoni aks auf ei nen
Gehalt von 0,1 bis 2 Gewi chtsprozent sei nicht als eine
gezielte Auswahl zu betrachten und daher kein
erfindungswesentliches Merkmal . Deshal b war sie der

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

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung.

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

Ent schei dungsgr inde

2.1.1

2722.D

D e Beschwerde ist zul assig.

I mvorliegenden Fall stellt sich allein die Frage der
erfinderischen Tatigkeit, da der Ei nwand der

mangel nden erfinderischen Tatigkeit als einziger

Ei nspruchsgrund zum Wderruf des Streitpatents durch
die Erstinstanz gefuhrt hat.

Erfinderi sche Tatigkeit

Die Kanmer ist, wie die Einspruchsabteilung und die
Partei en, der Ansicht, dalR das in Zeile 23 der ersten
Spalte des Streitpatents zitierte Dokunent (8) den

nachst kommenden Stand der Techni k darstellt.

Dokunent (8) beschreibt die Herstellung von a-
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Capr ol act am ausgehend von 4- Fornyl val eri ansdur eester.

Da j edoch nur ein 5-Fornylval eri ansaureester und
nicht ein 4-Fornylval eri ansaureester zu a- Caprol actam
ungeset zt werden kann, teilt die Kamer die
Auf f assung der Ei nspruchsabteilung, dalR die

Bezei chnung, die in dem 1956 veroffentlichen Dokunent
(8) verwendet wurde, nicht der heute Ublichen | UPAC
Nomenkl at ur entspricht und Dokunent (8) so zu
verstehen ist, daB es die Herstellung von &-

Capr ol act am ausgehend von 5-Fornyl val eri anséaureestern
beschrei bt. Dies wurde i m Beschwerdeverfahren nicht
mehr bestritten.

GemalR Dokunent (8) wird diese Reaktion mt Uuber-
schissi gem Ammoni ak und Wasserstoff in Gegenwart von
Hydri erkatal ysatoren in ei nem organi schen LOsungs-
mttel bei Tenperaturen zwi schen 50 und 200 °C unter
Dricken bis zu 300 atm durchgefihrt. Als geeignete
Losungsm ttel werden ni edernol ekul are Al kohol e sow e
cyclische Ether, w e D oxan und Tetrahydrofuran
genannt (siehe Patentanspruch in Verbindung mt
Seite 1, Zeilen 7 bis 12 und Seite 2, Zeilen 1 bis
11).

Cenmald dem ei nzi gen Beispiel wird 5-Fornyl val eri an-
saurebutyl ester bei 60 °C in wasserfrei em D oxan und
in Anwesenheit von Raney-Kobalt mt Wsserstoff von
150 at i waéhrend 2 Stunden hydriert, worauf die
Tenperatur innerhalb von 2 Stunden auf 130 °C
gesteigert wird und zum Schl ul3 noch 2 Stunden bei
130 °C gehalten wird. So wird &-Caprolactamin einer
t heoreti schen Ausbeute von 40 % erhalten, neben 6-
Am nocapr onsaur ebutyl ester (24 % der Theorie).
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Ausgehend vom Dokurent (8) ist, wie bereits im
Streitpatent angegeben (Spalte 1, Zeilen 29 bis 34),
di e der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin zu
sehen, ein Verfahren zur Herstellung von a-
Capr ol actam ausgehend von 5-Fornyl val eri ansaur e-
estern, zur Verfigung zu stellen, das mt hohen
Ausbeut en verl &uft und bei dem ndglichst wenig
Nebenpr odukt e gebil det werden (d. h. die Ausbeuten
si nd gegenuber dem aus Dokunent (8) bekannten

Ver fahren wesentlich hoher).

Zur Losung di eser Aufgabe wird das i m Anspruch 1
beanspruchte Verfahren vorgeschl agen (siehe Punkt 11
oben).

I m H nblick auf die Beispiele 1 und 2 des Streit-
patents, genmaR denen Ausbeuten an a- Caprol actam von
81,6 % bzw. 85 %erzielt werden, d. h. die wesentlich
héher sind als in Dokunment (8), ist es glaubhaft, dal
damt di e oben genannte Aufgabe gel 6st worden ist.

D es hat di e Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Es ist somt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 2.1.2 oben
defini erte Aufgabe dadurch zu | dsen, dalR die
Hydrierung und di e Urset zung zu &- Caprol act am genaR
den i m Anspruch 1 beschriebenen Reaktionsstufen a),
b), ¢) und d) durchgefihrt werden.

Dem Dokunent (8) ist zu entnehnen, dal3 nieder-

nol ekul are Al kohol e sowi e cyclische Ether, w e D oxan
und Tetrahydrofuran, als Losungsmttel in der

Hydri erung und der Unsetzung zu a- Caprol act am
geeignet sind (Seite 2, Zeilen 7 bis 9). Da jedoch
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ni eder nol ekul are Al kohol e und cyclische Ether somt
als gleichwertige Losungsmttel dargestellt werden,
kann ei n Fachmann di esem Dokunent kei nen Hi nweis

ent nehnen, dall das Loésungsm ttel irgendei nen Einflul
auf di e Ausbeut e haben koénnte.

Da aufRer dem gemal3 Dokunent (8) zw schen der
Hydrierung und der Umrsetzung zu &- Caprol act am weder
Ammoni ak noch Wasserstoff entfernt wird, kann di esem
Dokument auch nicht entnomen werden, dal3 die
Ent f ernung von Amoni ak und Wasserstoff di e Ausbeute
an a- Caprol act am beei nfl ussen konnt e.

Somt wrd das beanspruchte Verfahren durch die Lehre
des Dokunentes (8) fdr sich genomren nicht nahe-
gel egt .

Di e Beschwer degegnerin hat vorgetragen, dafld i m
Dokunment (1) sowohl die Verwendung von Met hanol und
Amoni ak al s die Entfernung von Anmoni ak nach der
Hydri erung beschrieben wird und daR deshal b das
beanspruchte Verfahren durch die Lehre des Dokunentes
(8) zusammen mit der Lehre des Dokunentes (1)
nahegel egt wrd.

Das Dokunment (1) betrifft ein Verfahren zur

Her st el | ung von a-Caprol actamin einer Ausbeute von
80 bis 90 % in demein 5-Cyanoval eri ansaureester in
ei nem Losungsm ttel in Anwesenheit eines Hydrier-
katal ysators mt Wasserstoff unter Druck bei 80 °C
bis 160 °C hydriert wird und anschlielRend das

ent st andene 6- Am nocapronsaureester auf 180 °C bis
250 °C unter Druck erhitzt wird (siehe Seite 1
zweiten Absatz und Seite 2, zweiten Absatz). In



2722.D

-7 - T 0689/ 95

di esem bekannten Verfahren ist daher das Ausgangs-
produkt fur die Herstellung von a-Caprol actam ein
stickstoffhaltiges Val eri anséureesterderivat im
Cegensatz zu den in Dokunent (8) und im Streitpatent
beschri ebenen Verfahren, wel che von ei nem

5- For nyl deri vat ausgehen.

Es ist unbestritten, dal sowohl gemal} dem
beanspruchten Verfahren als genmal? demin Dokument (1)
beschri ebenen Verfahren 6- Am nocapronséureester als
Zwi schenprodukte erhalten werden. Da jedoch zur
Herstel l ung di eser Zw schenprodukte aus den gemafl}
Streitpatent verwendeten 5-Fornyl val eri ansaureestern
Amoni ak al s N-Quel | e unbedi ngt notwendi g i st,
wahrend di es bei der Herstellung aus 5-Cyanoval eri an-
saureestern nicht der Fall ist, dient Amoniak in dem
i n Dokunent (1) beschriebenen Verfahren ei nem anderen
Zweck als imbeanspruchten Verfahren. Dies wird

i nsbesonder e dadurch deutlich, dal Dokument (1),
Seite 1, Zeile 8 zu entnehnen ist, die Hydrierung des
Cyani ds zum primaren Am n koénne in An- oder
Abwesenheit von Ammoni ak durchgef ihrt werden. Aus

di esem G und hatte der Fachmann kei nen Anl al3

Dokurment (1) bei der Suche nach einer Losung fur die
oben genannte Aufgabe in Betracht zu ziehen.

Weiterhin geht aus Seite 2, Zeile 20 bis 31 von
Dokunment (1) hervor, dal3 bei spi el sweise Al kanol e,

Et her und Kohl enwasserstoffe als Losungsmttel

ver wendet werden kénnen und dal3 6- Am nocapr on-

saur eester bei ruhi gem Reaktionsverlauf in guter
Ausbeut e erhalten werden, wenn Ether oder

Kohl enwasserstoffe als Losungsmttel zusamen mt
Ammoni ak verwendet werden, wie durch die Beispiele 1
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bis 7 und durch einen Vergleich der Ausbeuten genmal
Beispiel 1 und 4 mt denen genmal3 Beispiel 9 und 10
bestati gt wrd.

Jedoch beinhaltet die dem Fachmann hiermt
vermttelte Lehre nicht, dal die fur bestimmte
Losungsm ttel angegebene Anwendung von Ammoni ak auch
bei Verwendung von anderen L6sungsmtteln,

i nsbesondere Al kanol en, vorteil haft ist.

D e Beschwerdegegnerin hat geltend genacht, ein
Fachmann kénne dem Dokunent (1) trotzdem entnehnen
dalR di e konbi ni erte Verwendung ei nes Al kanols mt
Ammoni ak di e Ausbeute an &- Caprol act am er héhen wir de,
da in Beispiel 8 die Hydrierung von 5-Cyanoval eri an-
saure Methylester in Methanol und anschlielRende

Unmset zung zu &- Caprol act am beschri eben ist und aus

ei nem Vergl ei ch der Ausbeuten genmald Beispiel 1 und 4
mt denen gemalR Beispiel 9 und 10 hervorgeht, dal die
Ausbeut e an &- Caprol actam durch di e Anwesenheit von
Ammoni ak er hoht wi rd.

W e oben dargel egt, ist die Lehre von Dokunment (1)

j edoch darauf beschrankt, dalR durch die Anwesenheit
von Ammoni ak 6- Am nocapronsaureester in guter
Ausbeut e erhalten werden, wenn die Hydrierung in

ei nem Et her oder ei nem Kohl enwasserstoff durchgefihrt
wird; nirgendwo ist in diesem Dokunment ein Hi nweis zu
finden, dal dies auch fir andere LOosungsmttel gilt.
Dies wird auch durch den experinentellen Tei
bestatigt, wo nur ein Vergleich der Ausbeuten an &-
Caprol actamin An- und Abwesenheit von Ammoniak in

Et hyl -n-Butyl -Ether (Beispiele 1 und 9) und in D oxan
(Beispiele 4 und 10) vorgenommen wird. Die Verall -
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genei nerung, dalR die Anwesenheit von Anmoniak in

j edem Losungsmittel die Ausbeute an a- Caprol actam
erhoht, ist di esem Dokunment nicht zu entnehnen. Som t
konnte ein Fachmann Dokunment (1) nicht so verstehen,
daB di e i m Bei spi el 8 angegebene Ausbeute an a-
Caprol actam durch die Mtverwendung von Amoni ak

er hoht werden koénnte.

Es war dem Dokument somt nicht zu entnehnen, dald
durch di e Konmbi nati on von Amoni ak mt ei nem C- G-
Al kanol a- Caprol actamin erhohter Ausbeute bekonmen
wer den konnt e.

Di e Beschwer degegnerin hat berechnet, dalR bei der
Hydri erung genmél3 den Beispielen 1 bis 7 des
Dokunmentes (1) der CGehalt an Anmmoniak 6 bis 12 Gew. -%
betragt. Da gendll di esen Rechenbei spi el en Amoni ak
zwWi schen der Hydrierung und der Unsetzung zu a-

Caprol actamentfernt wird und Anmoni ak i n Al kanol en
bekanntlich leicht 16slich ist, hat die Beschwerde-
gegnerin behauptet, ein Fachmann wirde sich nicht
bemihen Ammoni ak ganz zu entfernen und somt sei
Dokunment (1) zu entnehnen, dalR Ammoni ak nach der
Hydrierung bis auf einen Gehalt von O bis 12 Gew. -%
entfernt werde. Da im Streitpatent fur die 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.

| mvorliegenden Fall ist es jedoch unerheblich, ob
nach der Lehre des Dokunentes (1) ein Fachmann sich
bemihen wirde, Ammoni ak vol I standig zu entfernen.
Wesentlich ist nur die Frage, ob aus der Lehre des
Dokunmentes (1) hervorgeht, daB far die Erzielung von
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hoheren Ausbeuten an &- Caprol actam di e Entfernung von
Ammoni ak bis auf einen Gehalt von 0,1 bis 2 Gew. -%
zwi schen der Hydrierung und der Unsetzung zu a-
Caprolactamerforderlich ist. Da Dokunent (1) aber
nur zu entnehnen ist, dall Amoni ak entweder entfernt
wi rd oder nicht und keinen weiteren Hi nweis enthalt,
wel cher Effekt mt der Entfernung von Ammoni ak
erreicht werden kann, war somt fidr den Fachmann aus
Dokurment (1) kein H nweis zu entnehnen, dalR die
Ent f ernung von Amoni ak bis auf einen Gehalt von O, 1
bis 2 Gew.-% fur die Erzielung von héheren Ausbeuten
an a- Caprol actam wesentlich ist.

Da aus Dokunment (1) somt nicht hervorgeht, dal3 i)
di e Konbi nati on von Ammoni ak mt ei nem C;- G- Al kanol
oder ii) die Entfernung von Amoni ak bis auf einen
Gehalt von 0,1 bis 2 Gew. -% geschwei ge denn die
Konbi nation von i) und ii) zu hoheren Ausbeuten an &-
Caprol actam f uhren bzw. beitragen koénnte(n), kommt
di e Kammer zum Schl uf3, dall das i m Anspruch 1
beanspruchte Verfahren durch die konbinierte Lehre
der Dokunente (1) und (8) nicht nahegel egt w rd.

Es i st dabei unerheblich, dalR sowohl die Unsetzung
von 6- Am nocapronsaure als von 6- Am nocapr on-
saureestern zu a-Caprol actam an si ch bekannt war und
daher der Fachmann ins Auge gefaldt hatte, die

ent st andenen 6- Am nocapronsaureester erst in
Gegenwart von Wasser zu hydrol ysieren und
anschl i eRend zu cyclisieren. Wesentlich bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist nur, ob
ei n Fachmann aus dem Stand der Techni k abl eiten
konnte, die in 2.1.2 beschriebene Aufgabe durch ein
Verfahren zu | 6sen, das die gesanten Merknal e des
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Anspruchs 1 als zwi ngende MaBnahmen vorschreibt. Da

dies imvorliegenden Fall, w e oben dargel egt, nicht
so ist, kommt die Kamrer zum Schl uf3, dal das in
Anspruch 1 beanspruchte Verfahren durch den

ent gegengehal tenen Stand der Techni k ni cht nahegel egt
W rd.

2.1.10 Di e Verfahren der abhangi gen Anspriche 2 bis 10
betreffen besondere Ausfihrungsformen des i m Anspruch
1 beanspruchten Verfahrens und haben daher zusammen
mt diesemebenfalls Bestand (Artikel 56 EPU)

2.2 Der Aufrechterhaltung des Patentes in der erteilten

Fassung steht daher nichts i mWge.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung betreffend das europdi sche
Patent 0 235 553 wi rd auf gehoben; das Patent wird in
unver anderter Form aufrechterhalten

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmuaier A. Nuss
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