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Sachverhalt und Antréage

Auf di e Annel dung vom 15. Cktober 1992 mt der

Annel denummer 92 117 580.8 wurde mt Wrkung vom

8. Marz 1995 das europai sche Patent 0 544 091 erteilt.
Der erteilte Anspruch 1 lautete we folgt:

"Verfahren zum Regeneri eren wasser| dslicher

Hydr of or myl i erungskat al ysat or systene, di e Rhodi um und
Ver bi ndungen der al |l genei nen Fornel |

wobei Arl, Ar2, Ar3 jeweils eine Phenyl- oder

Napht hyl gruppe, Y, Y2, Y3 jeweils eine geradkettige oder
verzwei gte Al kylgruppe mt 1 bis 4 C Atonen, eine
geradketti ge oder verzwei gte Al koxygruppe mt 1 bis 4
C- Atonen, ein Hal ogenatom die OH, CN, NO oder
RIRRN-Gruppe, in der R und R2 fir jeweils eine
geradketti ge oder verzweigte Al kylgruppe mt 1 bis 4
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C- At onen stehen, bedeuten, X', X2 und X2 ein

Car boxyl at - (COO-) und/ oder ein Sul fonat-(SO,-)Rest ist,
m, m, m gleiche oder verschi edene ganze Zahl en von O
bis 3 sind, wobei m ndestens eine Zahl m, m, m gleich
oder grofRer als 1 ist und n;, n, n; gleiche oder

ver schi edene ganze Zahlen von 0 bis 5 sind,

konpl exgebunden und gegebenenfal | s i m UberschuR
ent hal t en,

dadurch gekennzei chnet, dall man den walri gen Ldsungen
der Katal ysatorsystene zur Entfernung sul fonierter oder
carboxylierter Al kyl-aryl phosphane Ml ei nsdure,

Fumar sdure oder ol efini sch ungeséattigte Verbi ndungen der
al | genei nen Fornel |1

R c
NN
X

"

c
R4/ \c/
0]

inder Xfir O S, NR oder P-R steht und R®, R und R
gl ei ch oder verschi eden sind und Wasserstoff, einen
Al kyl rest oder Arylrest bedeuten, zusetzt."

Di e Anspruche 2 bis 8 betrafen Ausfihrungsfornen des
Ver f ahrens nach Anspruch 1

Gegen die Erteilung wurde Einspruch eingelegt mt dem
Antrag, das Patent aufgrund der Artikel 100 a) und b)
EPU wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit sow e
f ehl ender Ausfldhrbarkeit zu wi derrufen. Wahrend der
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nundl i chen Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteil ung am
23. April 1997 wurde aufgrund von D2 auch ein
Neuhei t sei nwand er hoben. Zur Begrindung stiutzte sich die
Ei nsprechende u. a. auf fol genden Stand der Techni k:

D1: US- A-4 283 304
D2: US- A-4 935 550
D3: DE- A-26 27 354.

Mt Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung vom

24. Juni 1997 wurde das Patent in geanderter Form
aufrechterhalten. Der gednderte Anspruch 1 unterschied
sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung in fol gender
Wi se:

- Ersat z des Ausdrucks
"Hydr of ornyl i erungskat al ysat orsystene, die" durch
"Kat al ysat orsystene, die in einer Hydrofornylierungs-
reaktion unter Verwendung walri ger Katal ysator -
| 6sungen gebraucht wurden und";

- Ersatz des Ausdrucks "Entfernung" durch "Unset zung";

- Ersatz des Ausdrucks "Al kyl -aryl phosphane” durch
" Al kyl -aryl phosphi ne".

I n den Ansprichen 2 und 3 wurde der Ausdruck "Al kyl -
aryl phosphans" durch den Ausdruck "Al kyl -aryl phosphi ns"
ersetzt. Die erteilten Anspriche 4 bis 8 verblieben
unver andert.

a) D e Einspruchsabteilung hielt die geanderte
Anspruchsfassung nach Artikel 123 (2) und (3), 84 und
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Regel 57a EPU fir zul 4ssig, die auch E nwendungen der
Ei nsprechenden nach Artikel 83 EPU ausraunte.

Neuheit sei gegeben, da im Konditionierungsschritt
von D2 nicht die gebrauchte Katal ysatorl 6sung sel bst,
sondern ein walriger Extrakt von Unset zungspr odukten
des gebrauchten Katal ysators behandelt werde. Ferner
werde in D2 ein wasserunl 6sliches Katal ysatorsystem
regeneriert. Auch di e anderen Dokunente erwdhnten
nicht alle Merknmal e in der beanspruchten Konbi nati on.

D3 wurde als nachstliegender Stand der Technik
angesehen, dengegenuber di e Aufgabe bestand und

gel 6st wurde, w e eine bei einem Zwei phasen-

Hydr of or myl i erungsver fahren gebrauchte, teilweise
deaktivierte Katal ysatorl 6ésung regeneriert werden
kénne, ohne dalR das Hydrof ornyli erungsverfahren

unt er brochen werden niisse und wobei die
Reakt i onsprodukt e der Regeneri erungbehandl ung in der
Kat al ysat or| 6sung ver bl ei ben kdnnten. Die
erfinderische Tatigkeit wurde anerkannt, da der
gesant e herangezogene Stand der Techni k kei ne
Anregung zur LOsung vermttle, Maleinsaure,

Fumar sdur e oder ol efini sch ungeséattigte Verbi ndungen
der Fornel 11 (nachstehend auch als Konditioni erungs-
mttel abgekirzt) zu verwenden, umdie aktivitats-

m nder nden Al kyl - aryl phosphi ne sel ektiv zu
unschadl i chen Produkten unzusetzen und so das oben
definierte Problem zu | 6sen.

Am 26. August 1997 |l egte die Beschwerdef Uhrerin
(Ei nsprechende) unter gleichzeitiger Entrichtung der

vor geschri ebenen Gebuhr gegen di e Entschei dung der

Ei nspruchsabtei |l ung Beschwerde ein, die am
16. Oktober 1997 begrindet wurde.
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Di e Position der Beschwerdefihrerin kann w e fol gt

zusammengef a3t wer den

a)

b)

Das einzige fur die Beurteilung der Neuheit rel evante
Mer kmal des Anspruchs 1 sei die Zugabe eines

Kondi tioni erungsmttels zu einer waldri gen LOsung, die
Rhodi um und Ver bi ndungen der al |l genei nen For nel
enthalte. D eses Merkmal sei aber aus D2 bekannt.

Anspruch 1 sei im Gegensatz zu D3 nicht auf ein

Hydr of or nyl i erungsverfahren, sondern nur auf die
Regeneri erung ei nes Katal ysatorsystens gerichtet, das
nogl i cherwei se i m Verfahren nach D3 gebraucht worden
sei. Anspruch 1 unterscheide sich von D3 durch die
Zugabe eines Konditionierungsmttels. D1 dagegen | 6se
ein Regenerierungsprobl em durch Zugabe ei nes

Kondi ti oni erungsmttels wie imStreitpatent.

GCehe man dennoch von D3 al s néchstl i egendem Stand der
Techni k und der in der angegriffenen Entschei dung
angespr ochenen Aufgabe aus, so werde di ese Aufgabe
nur imFall einer kontinuierlichen

Hydr of ormyl i erungsreaktion mt integrierter

Regeneri erungsstufe unter ganz spezifischen

Bedi ngungen und daher nicht im gesanten beanspruchten
Unf ang gel 6st.

Der beanspruchte Gegenstand sei durch eine

Konbi nati on von D3 mt Dl nahegel egt. Dl beschrei be
das gleiche Problemw e das Streitpatent und | 6se das
Problemmt den gleichen Mttel n durch Zugabe des
beanspruchten Konditionierungsmttels. Der einzige
Unterschied sei, dall das in D1 beschriebene Verfahren
i n der organi schen Phase stattfinde. Wasserl dsliche
Kat al ysat or systene sei en jedoch aus D3 bekannt. Da
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sowohl in D1 als auch D3 durch Reaktion zw schen den
Al kyl - aryl phosphi nen und den Konditionierungsmtteln
wasser| 0sli che Produkte entstinden, |iege eine
Ubertragung der Lehre gemdalR D1 auf D3 nahe. Im

H nblick auf die O fenbarungen von D1 und D2 |iege
kein Vorurteil gegen eine solche Ubertragung vor.

SchlielRlich kénne in den Beispielen ein sehr hoher
Prozentsatz des Gesantverbrauchs an Phosphi nen ni cht
der Reaktion mt dem Konditionierungsnmttel
zugeordnet werden, so dal3 di e angebliche

Reaktivit atsverbesserung nicht allein der
beansprucht en Unset zung zuzuschrei ben sei .

Aus di esen G inden sei der beanspruchte CGegenstand
ni cht erfinderisch.

Die Position der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

kann wi e fol gt zusammengef al3t wer den

a)

Der Anspruch 1 sei gegenuber D2 neu, da das
beanspruchte Verfahren di e Zugabe ei nes

Kondi ti oni erungsmttels zu einer gebrauchten Losung
ei nes walrigen Hydrofornylierungskatal ysators | ehre
und hi erbei auf die selektive Ursetzung von

sul foni erten oder carboxylierten Al kyl-aryl phosphi nen
abziele, wahrend in D2 Rhodi um aus ei nem gebrauchten,
wasser unl 6sli chen Kat al ysat orsystem durch ei ne
mehr st uf i ge Extraktionsbehandl ung w eder gewonnen
werde. Nach dem Streitpatent wirden somt die in der
Hydr of or myl i erungssynt hese ei ngeset zt en Kat al ysat or -
| 6sungen, die durch Al kyl -aryl phosphi ne verunreini gt
seien, unmttel bar regeneriert, was aus D2 nicht
bekannt sei.
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b) Ausgehend von D3 al s nachstliegendem Stand der
Techni k sowi e von der in der angegriffenen
Ent schei dung w eder gegebenen Auf gabe, sei das
beansprucht e Regeneri erungsverfahren durch D1 nicht
nahegel egt, da dort die storenden Al kyl-aryl phosphi ne
i n nicht konpl exbi | dende Phosphorylide ungewandel t
und mt Hlfe von Wasser aus dem Reakti onsnedi um
entfernt wirden. Bei m beanspruchten Verfahren
verbl i eben die eigentlich unerwinschten Substanzen i m
Kat al ysat orsystem wodurch unerwarteterwei se die
Lei stung des regenerierten Katal ysatorsystens
ver bessert werde.

In D2 wirden lediglich sulfoniertes Triaryl phosphin
ei ngeset zt, jedoch kein sulfoniertes Alkyl-
aryl phosphin, wie im Streitpatent beansprucht.

Somt sei der beanspruchte Gegenstand erfinderisch.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
Streitpatentes.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Di e mindl i che Verhandl ung fand nach Regel 71 (2) EPU am
23. Novenber 2001 vor der Kammer in Abwesenheit der
Parteien statt, die wie schriftlich angekindi gt nicht
erschi enen waren.

Ent schei dungsgr tinde

0094.D
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1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Di e geanderten Anspriche wurden in der angegriffenen
Ent schei dung nach Artikel 123 (2) und (3) EPU als
zul &ssi g angesehen. Hi ergegen wurden kei ne Ei nwdnde
er hoben und di e Kanmer sieht auch keinen Gund, einen
gegenteili gen Standpunkt zu vertreten

Neuhei t

3. In den Ansprichen 1, 5, 6 und 17 von D2 wird ein

0094.D

Ver fahren zur Gew nnung von Rhodi um aus ni cht - pol aren
or gani schen Ldsungen beschri eben, die einen organi schen
Losungsm ttel -106slichen Konpl ex von Rhodiumnmt einem
or gani schen Losungsm ttel-106slichen

Or ganophosphor | i ganden ent halten, beimdemin einer
ersten Stufe di ese Rhodi unkonpl ex-hal ti ge organi sche
Losung, die etwa aus einer Hydrofornylierungsreaktion
stammen kann (Spalten 3 und 4 Uberbrickender Absatz),
mt einer walri gen Losung ei nes ionischen

Or ganophosphi nl i ganden behandelt und der gebil dete
Rhodi unkonpl ex in die walrige Phase Uberfihrt wird. D e
walrige Loésung wird in einer zweiten Stufe mt einem
Kondi tioni erungsmttel versetzt, das einen

Ylidvorl aufer, wie etwa eine ungesatti gte Verbi ndung
unf alt, wobei weni gstens 70 % des ioni schen
Phosphi nl i ganden in eine Form ungewandelt werden, die
kei ne Konpl exe nehr mt Rhodium bil det (Spalte 18,
Zeilen 26 bis 35, 43 bis 54). AnschlieRend wird die
behandel te Lésung mit der organi schen Losung ei nes
organi schen Losungsm ttel-106slichen Phosphorliganden
verset zt, wobei der Rhodi unkonplex in die organi sche
Phase zuruckgefidhrt w rd.

In den Beispielen 14 bis 17 von D2 wird als ionischer
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Phosphi nligand ein Natriunsal z der Triphenyl phosphi n-
nmonosul fonsédure (TPPMS-Na) verwendet, mt dem das
Rhodi umin die wallri ge Phase uUberfiuhrt wrd. D ese
walrige Loésung wird dann mt Ml einsdure als

Ylidvorl aufer behandelt und anschliellend mt einer
organi schen Tri phenyl phosphi nl 6sung zur Gckextrahiert.

Danach ist in D2 ein dreistufiges Verfahren vorgesehen,
bei dem ei ne organi sche Hydrof ornylierungsl 6sung, d. h.
ei ne wasserunl 6sliche Katal ysatorl dsung behandelt w rd,
um Rhodi um zur tckzugew nnen. Dengegenuber w rd genmald dem
| ediglich einstufigen Verfahren nach dem Streitpatent
ei n Katal ysatorsystem das in einer Hydroformnylierungs-
reakti on unter Verwendung wafri ger Katal ysatoren
gebraucht wurde, unmttel bar regeneriert. In D2 wrd

ni cht die gebrauchte walri ge Katal ysatorl 6sung sel bst
behandel t, sondern ein walriger Extrakt von

Urset zungspr odukt en der ersten Vefahrensstufe. Ferner
werden in D2 ionische Phosphinliganden lediglich als
walrige Extraktionsmttel verwendet, umdie | dslichen
Rhodi unkonpl exe von der organi schen Lésung in die
walkri ge Phase zu uUberfihren. D e ionischen
Phosphi nl i ganden unterliegen somt auch kei nem

chem schen Abbau wahrend der Hydrofornylierung.
Dengegeniber werden nach dem Streitpatent sulfonierte
und carboxylierte Aryl phosphinliganden bei der

Hydr of ormyl i erungsreaktion teilweise zu sulfonierten
oder carboxylierten Al kyl-aryl phosphi nen ungewandelt, so
dalR bei der Regenerierung mt einem Konditionierungs-
mttel sulfonierte oder carboxylierte A kyl-aryl- und
Tri aryl phosphi ne genei nsam i n der gebrauchten

Kat al ysat or| 6sung vorli egen. Dengemall handelt es sich
bei der Lehre von D2 und dem Streitpatent umzwei vollig
verschi edene Verfahren mt unterschiedlicher

Zi el setzung, verschi edenen Verfahrensstufen und
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Ei nsatznateri al i en.

Di e Auffassung der Beschwerdefihrerin, nach der das

ei nzige fudr Neuheit und erfinderische Tatigkeit

rel evante Merkmal des Streitpatentes in der Zugabe ei nes
Kondi tioni erungsmttels zu einer waldri gen L6sung, die
Rhodi um und Ver bi ndungen der al | genei nen For nel

enthal ten, zu sehen sei, halt einer naheren Uber prif ung
ni cht stand:

Schon aus dem Wortl aut des geéanderten Anspruchs 1 geht
hervor, dalR es bei dem beanspruchten Verfahren auf die
Zugabe eines Konditionierungsmttels der Fornmel |1 "zur
Urset zung von sul fonierten oder carboxylierten Al kyl -
aryl phosphi nen" ankomm . Das beanspruchte Verfahren

bei nhal tet damt nicht nur einen Zugabeschritt des
Kondi tioni erungsmttels, sondern auch dessen Ursetzung
mt den Al kyl-aryl phosphinen als wesentliches Merkmal

Di e Bedeutung di eses Merkmal s ist auch in der

Beschrei bung auf Seite 3, Zeile 57 bis Seite 5, Zeile 3
und in den Beispielen des Streitpatents ausfihrlich
erldutert, so dall es bei der Beurteilung der Neuheit

ni cht ei nfach Ubergangen werden kann.

Dar tilber hi naus sind die ionischen Liganden nach D2 durch
zwei unterschiedliche Strukturen mt zahlreichen

organi schen Resten sowi e verschi edenen ioni schen G uppen
gekennzei chnet (D2, Spalte 13, Zeile 50 bis Spalte 15,
Zeile 42). Speziell erwahnt sind ionische Triaryl-
phosphi ne und Bi sdi aryl phosphi ne, wobei sulfonierte und
carboxylierte Triaryl phosphi ne, insbesondere nono- und
trisulfonierte Triphenyl phosphi ne bevorzugt sind

(Spalte 15, Zeilen 43 bis 56), die keine Al kyl gruppen
enthalten. In den Beispielen von D2 wird ausschliefl3lich
das Natriunsal z von Tri phenyl phosphi nnonosul f onsaur e
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verwendet. Hieraus sind sulfonierte oder carboxylierte
Al kyl - aryl phosphi ne, di e neben den Triaryl phosphi nen der
Fornmel | als Bestandteile einer walrigen zu

regeneri erenden Katal ysatorl 6sung vorliegen, nicht
direkt und unm ttel bar zu ent nehnen.

3.4 Aus den vorstehend dargel egten G unden stinm daher das
beanspruchte Verfahren nicht mt santlichen Merkmal en
von D2 Uberein. Da auch die anderen Dokunente den
Cegenstand des Streitpatents nicht vorbeschrei ben, i st
er nach Artikel 54 EPU al s neu anzusehen.

Nachst|iegender Stand der Technik

4. D e Beschwerdegegnerin, wie auch die Einspruchs-
abteilung, ist der Minung, dall von D3 als
nachstli egendem Stand der Techni k auszugehen ist. D e
Beschwer def Ghrerin wei st dengegeniuber darauf hin, dald
Anspruch 1 im Gegensatz zu D3 nicht auf ein
Hydr of ormyl i erungsverfahren, sondern nur auf die
Regeneri erung ei nes Katal ysatorsystens gerichtet ist,
wahrend D1 dagegen ein Regenerierungsverfahren durch
Zugabe eines Konditionierungsmttels we das
Streitpatent |ehrt.

4.1 Das angegriffene Patent betrifft ein Verfahren zur
Reakt i vi erung wasser| 6sli cher Hydrofornylierungs-
kat al ysatoren. Bei di esem Verfahren sollen walri ge,
Rhodi um und sul foni erte oder carboxylierte
Phosphi nver bi ndungen der Fornel | enthaltende
Kat al ysat orsystene regeneriert werden, die in einer
Hydr of or myl i erungsreakti on unter Verwendung von
Kat al ysat or|l 6sungen gebraucht wurden. Aufgabe des
Streitpatents war es, die bei der Hydrofornylierung
ent st ehenden, inaktivierend wrkenden Al kyl -aryl phospi ne

0094.D Y A
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nogl i chst sel ektiv i m Reakti onsgem sch unschadlich zu
machen (Seite 3, Zeilen 5 und 6 in Verbi ndung mt
Seite 4, Zeile 46 bis Seite 5, Zeile 2).

Aus dem Dokunent D3 ist ein Verfahren zur Herstellung
von Al dehyden durch Umsetzung von aliphati schen O efinen
m t Kohl enmonoxi d und Wasserstoff in fl Ussiger Phase
bekannt, in Gegenwart einer walrigen LOsung, die neben
Rhodi um auch sul fonierte Triaryl phosphi ne ent hal t
(Anspruch 1). Nach beendeter Reaktion ist eine leichte
Abt rennung der Reakti onsprodukte vom Reakti onsnedi um
durch Absitzenl assen oder Extraktion noglich (Seite 14,
erster Absatz).

D3 geht bei der Diskussion des Standes der Techni k von
der bekannten Hydrofornylierung in flidssiger Phase mt
honmogenen und in organi scher Ldsung vorliegenden

Kat al ysat or syst enen aus, wobei ein besonderer Nachtei

i n der aufwendi gen Behandl ung beruht, umdie
Reakt i onspr odukt e von der Kat al ysatorl 6ésung abzutrennen,
den Kat al ysator zurickzugewi nnen und in die

Reakti onszone zurudckzuf dhren. Dengenmald stellt die

Auf gabe von D3 darauf ab, die Nachteile der bekannten,

i n honogener Phase durchgefihrten Hydrofornylierungs-
verfahren i mH nblick auf die Rickgew nnung des

Kat al ysators zu verneiden (Seite 4 und 5 Uberbrickender
Absat z). Nach der allgeneinen Lehre von D3 wird mit den
wasser | 6sli chen Katal ysatorsystenen eine | eichte und

ei nfache Abtrennung von den Reakti onsprodukten der
Hydrof ornmylierung erzielt, so dalR die walrige

Kat al ysat or schi cht ohne Nachbehandl ung i m Krei sl auf fdr
ei ne weitere Hydroformylierungsreakti on ei ngeset zt

wer den kann. Die walrige Losung | alt sich i mKrei sl auf
zur Uckf dhren, ohne dall Verl uste bei m Kat al ysat orsystem
auftreten, wobei auch keinerlei Aktivitatsverlust der
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Kat al ysat or| 6sung beobachtet wird (Seite 14, erster
Absatz; Seiten 4 und 5, Uuberbrickender Absatz).

Dl betrifft ein Verfahren zur Entfernung von

Tri aryl phosphi nen und Al kyl -substitui erten Phosphi nen
aus ei ner Rhodi um hal ti gen Zusammenset zung, die in einer
Hydr of ormyl i erungsreakti on i n organi scher Phase
verwendet wird, wobei im Verlauf der Hydrofornylierungs-
reaktion ein Aktivitatsverlust eintritt, der auf die

Bi | dung von Al kyl di aryl phosphi nen zur tickzuf tthren i st
(Spalte 1, Zeilen 11 bis 17; Spalte 6, Zeile 28 bis
Spalte 7, Zeile 29). Aufgabe von D1 ist es daher, die
unerwinscht en Al kyl - aryl phosphi ne sel ektiv aus dem
Medi um der Hydrof ornyl i erungsreaktion zu entfernen, ohne
di e gunstigen Triaryl phoshi ne und den Konpl exkat al ysat or
nachteilig zu beeinflussen (Spalte 8, Zeilen 49 bis 62).

Nach Anspruch 1 von D1 wird das ei nen Rhodi unkonpl ex

ent hal tende Mediummt einer walkrigen, ol efinisch
ungesattigten Verbi ndung, beispielweise Ml einsaure als
Kondi tioni erungsmttel ungesetzt, die Al kyl-aryl-
phosphi ne sel ektiv in wasserl 6sliche Produkte, die keine
Konmpl exe nehr mt dem Rhodi um bi |l den, dberfdhrt. Nach
Abset zen der beiden Phasen wird die walrige Phase, die
die |1 6slich gemachten Reaktionsprodukte enthalt,
abgetrennt, wonach die nicht-wilri ge Phase in den
Krei sl auf zurtckgef thrt werden kann (Spalte 22, Zeilen 4
bis 6). Nach di esem Verfahren kann di e Hydro-
fornylierungsgeschw ndi gkeit des behandelten
Reakt i onsnedi uns gegentber ei nem unbehandel ten Medi um
ver bessert werden (Spalte 21, Zeilen 27 bis 35). In den
Bei spi el en i st gezeigt, dal die Entfernung von

Propyl di phenyl phosphi n (Al kyl - aryl phosphi n) aus dem
Reakti onsnedi um di e Kat al ysatoraktivitat erhdoht

(Beispiel 5 Tabelle IV).
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Nach den Angaben im Streitpatent bilden sich bei den
bekannt en Kat al ysatoren sul fonierte oder carboxylierte
Al kyl - aryl phosphi ne, di e henmend auf di e Hydro-
fornylierungsreaktion einwrken. D ese gem schten,

al i phati sch-aromati schen Phosphi ne bilden sich i mLaufe
der Unsetzung der O efine mt Kohl ennmonoxid und
Wasserstof f aus dem sul fonierten Triaryl phosphin durch
Aust ausch von Arylresten gegen Al kyl gruppen, wobei die
Al kyl gruppen sich von dem A efin abl eiten, das
hydrofornyliert wird. So entsteht z. B. bei der Reaktion
von Propylen in Gegenwart von sul foniertem Triphenyl -
phosphi n di sul foni ertes n-Propyl -di phenyl phosphin. D e
gem schten, aliphatisch-aromati schen Phosphi ne ergeben
mt Rhodi um katal yti sch i naktive Konpl exverbi ndungen mt
der Fol ge, dal Reakti onsgeschw ndi gkeit und

Kat al ysat oraktivitat deutlich abnehnen (Streitpatent,
Seite 2, Zeile 54 bis Seite 3, Zeile 4). Dengenmal} stellt
di e Aufgabe des Streitpatentes darauf ab, die

i naktivierend w rkenden Al kyl -aryl phosphi ne ndgli chst
sel ektiv aus dem Reakti onsgem sch zu entfernen, d. h.
unschéadl i ch zu machen (Seite 3, Zeilen 5 und 6, Seite 4,
Zeilen 46 bis 47).

Oowohl sich D1 auf eine nicht-wilrige Katal ysatorl 6sung
und ei ne ei nphasi ge Hydrof ornyl i erungsreakti on bezieht,
ist nur DI auf ein Verfahren zum Regenerieren von

Hydr of ornmyl i erungskat al ysat oren gerichtet, bei dem eine
Urset zung mt einem Konditionierungsmttel erfolgt, um
ei n inaktivierend wirkendes Phosphi nprodukt sel ektiv
unzuset zen. Dagegen werden nach D3 zwar gl ei che

wasser| 6sliche Katal ysatoren wi e nach dem Streitpatent
fiar die Hydrofornylierung ei ngesetzt, aber ein

Regeneri erungsverfahren w rd udberhaupt nicht in Betracht
gezogen.
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Aus der vorstehenden Anal yse wird deutlich, dal D1 und
D3 zwar ei ne Rei he von Merkmalen mt dem beanspruchten
Ver f ahren genei nsam haben, dal} jedoch nur Dl ein
Regeneri erungsverfahren betrifft, das in seinen

t echni schen Wrkungen mt denjenigen des Streitpatentes
und sei ner Aufgabenstellung vergleichbar ist. Da es bei
der Wahl des néachstliegenden Standes der Technik im

al I genei nen darauf an kommt, dal3 sei ne LOsung auf den
gl ei chen Zweck bzw. di esel be Wrkung wi e die Erfindung
gerichtet ist, wobei die strukturellen und funktionellen
Unt er schi ede zum beansprucht en Gegenstand nogl i chst
klein sind (T 606/89 vom 18. Septenber 1990, Begrtndung
Punkt 2., zitiert in Rechtsprechung der Beschwerde-
kamrern des EPA, 3. Auflage 1998, 1.D.3.1), wird D1
daher als nachstliegend angesehen.

Auf gabe - Ldsung

0094.D

Bei dem Regeneri erungsverfahren von D1, bei dem

Hydr of or myl i erungsl 6sungen i n honogener Phase als
Ausgangsmateri al i en ei ngeset zt werden, ist die

W eder gewi nnung der i m Reaktionsprodukt gel 6sten

Kat al ysatoren schwierig, da es erforderlich ist, die
Reakt i onsprodukt e von der Katal ysatorl 6sung und dar Uber
hi naus den Kat al ysator von den stodrenden Umwandl ungs-
produkt en der Hydrofornylierungsreakti on abzutrennen
(Patentschrift, Seite 4, Zeilen 1 bis 12).

Di e Auf gabe des Streitpatentes besteht al so gegentuber D1
darin, ein Verfahren bereitzustellen, mt demdie

teil wei se deaktivierte Katal ysatorl 6sung in

verei nfachter Wise regeneriert werden kann, wobei die
nachteil i gen Reakti onsprodukte der Hydrofornylierung

(Al kyl -aryl phosphi ne) sel ektiv unschadlich gemacht

wer den.
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D ese Aufgabe wird dadurch gel 6st, dalR in dem zu
regeneri erenden Hydrof ornyli erungsnedi um wasser| sl i che
Hydr of ormyl i erungskat al ysat oren verwendet werden, die
al s Konpl exbi | dner sul fonierte oder carboxylierte
Phosphi ne ent hal ten, wobei die wadhrend der

Hydr of ormyl i erung gebi | deten carboxylierten oder

sul fonierten Al kyl-aryl phosphine mt einem

Kondi tioni erungsmttel der Fornel |l ungesetzt werden,
wie imAnspruch 1 definiert.

Di e desaktivierende Wrkung von sul fonierten Al kyl -

aryl phosphi nen i st am Bei spiel von D natriumpropyld (m
sul f ophenyl ) phosphin (PDSPP), das sich bei der

Hydr of ormyl i erung von Propylen in Gegenwart von Tri(m
sul f ophenyl ) phosphin bildet (Patentschrift, Seite 4,
Zeilen 42 bis 45) in Tabelle 1 erl&autert, wonach eine
Zugabe von 1.73 Mol -% bzw 7.4 Mol - % PDSPP zu ei ner

Her abset zung der relativen Aktivitat von 100 (ohne
Zugabe) auf 92 und schlief3lich auf 46 fdhrt. Somt i st
bel egt, dal3 die Anwesenheit von sul fonierten Al kyl -

aryl phosphi nen zu ei ner Verringerung der Aktivitat
fahrt. We die Beispiele 4, 5 und 12 (Tabellen 2 und 4)
des Streitpatentes dengegentber zeigen, wird durch
Zugabe von 0.4 Gew.-% (Beispiel 5) bzw. 0.1 Gew. -%

Mal ei nsaure (Beispiel 12) zu einer gealterten

zwei phasi gen Hydrof ornyli erungsl 6sung die relative
Aktivitat von 41.5 (Beispiel 4, als Vergleich) auf 77.5
(Beispiel 5) bzw. 107 (Beispiel 12) erhtht, wihrend das
Unset zungspr odukt in der Katal ysatorl dsung verbl ei bt.
GemalR Tabelle 3 erreicht der sel ektive Abbau der
unerwinscht en Produkte bei einer Zugabenenge von

0.1 Gew. -% an Mal ei nsaure ein Opti num Ferner geht aus
Bei spiel 13 (Tabelle 4) hervor, dalR nach Behandl ung

ei ner gealterten Hydrofornylierungsl 6sung mt der

opti mal en Menge Mal ei nsaure und Zugabe von frischer
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Kat al ysatorl 6sung die relative Aktivitat sogar auf 139
steigt und damt die relative Aktivitat einer frischen
Kat al ysat orl 6sung (100) deutlich Ubertrifft.

D e Auffassung der Beschwerdefihrerin, die

Akti vitéatsstei gerung hdnge nicht ursachlich mt der
Urset zung von i naktivem Al kyl -aryl phosphi n zusammen, da
in Tabell e 3 der Gesantverbrauch an Phosphi nen hdher

sei, als er aufgrund der zugegebenen nol aren

Mal ei ns&ur enenge sein durfte, ist nicht Uberzeugend, we
sich aus fol gendem ergi bt:

Sel bst wenn man mt der Beschwerdefdhrerin davon
ausgeht, dalR der Gesantverbrauch an Phosphi nen hdher i st
al s di e zugegebene nol are Ml ei nsdur eanhydri dnenge (vgl.
Streitpatent, Tabelle 3), so sagt dieser Befund nichts
dar Uber aus, dal die Aktivitatssteigerung nicht
ursachlich mt der Umrsetzung von inaktivem Al kyl -

aryl phosphi n zusammenhangt, da die Al kyl -aryl phosphi ne
bei m Gesant ver brauch der Phosphine nicht differenziert

i n Erscheinung treten.

Hi erbei ist zu beachten, dall es sich bei der gebrauchten
Kat al ysat or|l 6sung um ei n konpl exes Reakti onssystem
handel t, das neben Rhodi um und Phosphi nen auch

r eakti onsf &hi ge Al dehyde und wei tere Neben- und

Fol geprodukt e der Hydrofornylierung enthalt, die bei der
Reaktion mt Mal ei nsaureanhydrid noglicherwei se
ebenfall s eine Rolle spielen.

Aussagef ahi ger al s der Gesantverbrauch an Phosphi nen i st
hi ngegen der Verbrauch an "PDSPP al |l ein", da dieser

ei nen unm ttel baren Rickschl uR auf den Verbrauch an

Al kyl - aryl phosphi nen zul aBt. Aus Tabell e 3 des
Streitpatentes ist zu entnehnen, dall i mVergleich zu
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ei nem unbehandel t en Kat al ysat orsystem (Beispiel 7) mt
st ei gender Zugabe von 0.05 bis 0.4 Gew. -% Ml ei nsaure
(Beispiele 8 bis 10) neben dem Gesant ver brauch an
Phosphi nen auch gl ei chzeitig der Verbrauch von " PDSPP
all eine” zunimt. Oowohl Beispiel 11 bei Zusatz von
0.5 Gew. -% (17.5 mmol ) Ml ei nsdure kei nen weiter
zunehnmenden Ver brauch an "PDSPP al |l eine" wie die
Beispiele 8 bis 10 zeigt, ist fur dieses Beispiel ein um
2.8 mmol hoherer Phosphi nverbrauch i m Vergleich zum
unbehandel t en Kat al ysat orsystem festzustell en und damt
der erwinschte techni sche Effekt bel egt.

Geht man von einer nol aren Urset zung zw schen Al kyl -
aryl phosphi nen und der ol efinisch ungeséattigten

Ver bi ndung von 1:1 aus (Seite 5, Zeilen 20 bis 23), so
steht in den Beispielen 8 bis 10 die nolare Ml ei nsaur e-
anhydridnenge mt etwa 1.75 mmol (0.05 Gew.-%, 3.5 mol
(0.1 Gew.-%, und 14.0 mmol (0.4 Gew.-% in einer

dur chaus ursachlichen Rel ati on zum Ver brauch an PDSPP
mt 1.0, 3.4 und 3.6 nmol, wobei sel bst das vorstehend
erwdhnte Beispiel 11 dieser Relation nicht w derspricht.

Da die Wrkung und der techni sche Effekt aufgrund der
Unrset zung der Ver bi ndungen der Fornel Il mt den Al kyl-
aryl phosphi nen ausrei chend dargel egt ist, kann es

dahi ngestellt bl ei ben, ob auch bel egt wire, dal} die
Vorteile "alleine" der beanspruchten Unset zung
zuzuschr ei ben war en.

| m tGbrigen hat di e Beschwerdefihrerin kei ne ei genen
Unt er suchungser gebni sse fiur i hre Behauptungen
vorgebracht, dafl die Zugabe von Ml ei nsaure fir den
erreichten Effekt nicht ursachlich oder nicht alleine
der beanspruchten Unset zung zuzuschrei ben sei. Der
Bewei sl ast fur ihre Behauptung hat sich die
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Beschwer def Ghrerin daher nicht entledigt (T 219/83,
ABI . EPA, 1986, 211).

Aus den vorstehend dargel egten G unden ist zur

Uber zeugung der Kammer daher der Effekt der Zugabe von
Mal ei nsédure fur die Unsetzung der inaktiven Phosphi ne
ausrei chend dargel egt .

Auch di e Auffassung der Beschwerdefuhrerin, die in der
angegri ffenen Entschei dung zitierte Aufgabe werde nicht
i m gesant en beanspruchten Unfang gel 6st, halt einer
naher en Uber priif ung ni cht stand.

We unter Punkt 4.6 dargelegt, ist D3 nicht als

nachstli egender Stand der Techni k anzusehen und die in
der angegri ffenen Ent schei dung angesprochene Aufgabe

(si ehe oben Punkt I11. c¢)) stellt nicht auf die

techni schen Wrkungen des Streitpatents und sei ner dort
gestellten Aufgabe ab. We unter Punkt 5 erlautert,
steht als Aufgabe das sel ektive Unschadlichmachen der

i naktivierend wirkenden Al kyl -aryl phosphine im
Vordergrund. Wrd von ei ner sol chen Auf gabe ausgegangen,
so besteht die Ldosung darin, als Konpl exbil dner

sul foni erte oder carboxylierte Phosphine einzusetzen und
di e wahrend der Hydrofornylierung gebil deten
carboxylierten oder sulfonierten Al kyl-aryl phosphine mt
ei nem Kondi ti oni erungsmttel unzusetzen.

Dengegenidber hat di e Beschwerdef ihrerin behauptet, die
Vorteile traten lediglich bei einemkontinuierlichen
Hydr of ormyl i erungsverfahren mt integrierter
Regenerierstufe auf. Hi erbei wrd aber Ubersehen, dal} es
si ch dabei um ei ne bevorzugte Ausgestal tung des
Streitpatents handelt, die erst bei der Verwendung des
regenerierten Produktes in der nachfol genden
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Hydrof ormylierung auftritt (Patentschrift, Seite 4,
Zeilen 1 bis 12). Die Vorteile der Regenerierung mt

w eder hergestellter katal ytischer Aktivitat sind dagegen
bereits schon dann eingetreten, wenn das Hydro-
fornylierungsnedi um anspruchgenéal3 behandelt worden ist,
d. h. wenn die Al kyl-aryl phosphine mt dem speziellen
Kondi tioni erungsmttel selektiv unschéadlich gemacht

wor den sind und zwar unabhangi g davon, ob das
regenerierte Produkt nun in einem Hydrofornylierungs-
verfahren kontinuierlich oder diskontinuierlich
weiterverarbeitet wird. Dengemal i st der vorstehende

Ei nwand unbegr Gndet .

Aus den vorstehenden G inden sind die Zweifel der
Beschwer def ihrerin daran, dalR di e beanspruchten
MaBnahmen ei ne effektive LOosung des oben definierten
t echni schen Probl ens i m gesanten beanspruchten Unfang
liefern, nicht hinreichend bel egt.

Erfinderische Tatigkeit
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Es blei bt die Frage zu untersuchen, ob der Fachmann
ausgehend von ei nem Regeni erungsverfahren nach D1 und
mt der Aufgabe konfrontiert, die teilweise deaktivierte
Kat al ysat orl 6sung i n vereinfachter Wise zu
regenerieren, umdie nachteiligen Reaktionsprodukte der
Regeneri erungsbehandl ung i n der Katal ysatorl dsung
nogl i chst sel ektiv unschadlich zu machen, aufgrund der
vor handenen Dokunente i n nahel i egender Wi se zu dem
beansprucht en Regeneri erungsverfahren gekonmen ware.

Nach der Lehre von D1 ist es wesentlich, in organischen
Losungsmttel n | 6sliche Katal ysatorsystene zu behandel n,
wobei ein aufwendi ger Abtrennungschritt erforderlich
ist, umdie storenden Al kyl-aryl phosphi ne aus dem
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Kat al ysat or syst em physi kal i sch abzutrennen. Dengemal3
liefert DL sel bst keinen H nweis auf die beanspruchte
Lehre, wasserl dsliche Katal ysatorsystene, die

sul foni erte oder carboxylierte Al kyl-aryl phosphi ne
ent hal ten, zu behandel n.

6.2 Kei nes der anderen oben zitierten Dokunente zieht eine
Konbi nati on von bestimten Konditionierungsmtteln zur
Ent f ernung von sul fonierten oder carboxylierten Al kyl -
aryl phosphi nen bei ei nem Regeneri erverfahren zur
W eder herstel l ung der katal yti schen Aktivitéat einer
ver braucht en walri gen Katal ysat orl 6sung i n Erwagung, so
dall auch ei ne Konmbi nati on ei nes oder nmehrerer dieser
Dokumente mt D1 nicht in naheliegender Wise zum
beansprucht en Gegenstand f Uhrt.

| nsbesondere wird imVergleich zu den unsubstituierten
Tri aryl phosphi nen von D1 durch die sulfonierten
Phosphi ngruppen genal3 D3 ei ne nassi ve chem sche

Ver anderung i m Mol ekl her bei gef thrt, die nicht nur
seine LOslichkeit, sondern auch seine Stabilitat und
Reaktivitéat verandern durfte, so dall nach D3 nicht

vor hersehbar ist, we sich die wasserl dslichen

Kat al ysat or systene bei der Hydrofornylierungsreaktion
ei nerseits und gegenuber dem Konditioni erungsmttel
andererseits verhalten werden. Tatsachlich wird in D3
kei n Regeneri erungsverfahren durchgefihrt, da kein
Aktivitatsverlust beobachtet wurde. Noch weni ger konnte
erwartet werden, dall durch di e beanspruchte Ursetzung
der Al kyl -aryl phosphi ne ei ne physi kal i sche Abtrennung
der Umnandl ungspr odukte von der regenerierten

Kat al ysat or|l 6sung entbehrlich wirde. Somt gab es fur
den Fachmann auch kei ne Veranl assung, die Lehre von D1
durch diejenige von D3 zu nodifizieren

0094.D Y A
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Da D2 ein Verfahren zur Gewi nnung von Rhodi um aus nicht -
pol aren organi schen Losungen und darin | 6slichen

Or ganophosphor | i ganden betrifft, bei dem kei ne

sul foni erten oder carboxylierten Al kyl-aryl phosphi ne aus
den Triaryl phosphi nen durch ei ne Hydrofornylierungs-
reakti on gebil det werden kénnen, liegt im Vergleich zum
Streitpatent ein anderes Probl em und eine verschi eden-
artige Losung vor. Daher besteht nach der Lehre von D2
fur den Fachmann auch kei ne Anregung das Verfahren von
D1 in Richtung auf die beanspruchte Lehre abzuéandern.

Sel bst wenn man, w e di e Beschwerdegegnerin und die
Ei nspruchsabtei l ung, von D3 als nachstli egendem Dokunent
ausgeht, komm nman nicht zu ei nem anderen Ergebni s.

In D3 ist weder das Problem von stodrenden Katal ysat or -
best andt ei |l en noch ein Regenerierungsverfahren zu deren
Ent f ernung vorgesehen. Deswegen ist eine allgeneinere
Auf gabendefinition gerechtfertigt, die etwa dahin
formuliert werden kann, ein Regenerierungsverfahren far
ei n Katal ysatorsystem zu finden, das in einer

Hydr of or mul i erungsreakti on unter Verwendung wWalri ger

Kat al ysat or|l 6sungen gebraucht wurde und sul fonierte oder
carboxylierte Triaryl phosphinliganden enthalt.

Da in D3 weder ein Regenerierungsverfahren fiar eine
waRkri ge Katal ysatorl dsung noch ei ne Behandlung mt einer
ol ef i ni sch ungesatti gten Verbi ndung in Betracht gezogen
wird, kann D3 allein schon aus di esem G unde keine
Anregung in Richtung auf die beanspruchte Lésung im
jetzigen Anspruch 1 liefern

Ei ne Konbi nation von D1 mt D3 wére schon deshal b nicht
nahel i egend, da es viele andere Miglichkeiten neben dem
beanspruchten Weg gi bt, um ein Regenerierungsverfahren
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auszugestalten, mt dem die Katal ysatorl ei stung

w eder hergestellt werden kann. Zwar wird in Dl das

gl ei che Konditionierungsmttel w e beansprucht zur
Besei tigung storender Al kyl -aryl phoshi ne verwendet und
es entsteht hierbei auch ein wasserl 6sliches Produkt,

j edoch | &Rt sich hieraus weder ableiten noch

vor her sehen, dal3 sich dieses Konditionierungsmttel
gegenuber wasserl 6slichen sul fonierten oder
carboxylierten Al kyl-aryl phosphi nen weitgehend sel ektiv
verhalten wird, da deren chem sche Struktur gegenidber in
organi schen Ldsungsmtteln |dslichen Phosphi nen
erheblich veréandert ist (siehe Punkt 6.2). Daher erhalt
der Fachmann auch kei ne Anregung, das fur wasser-

unl 8sl i che Phosphi nkonpl exe verwendet e

Kondi tioni erungsmttel von D1 auf wasserl dsliche
Phosphi nkonpl exe von D3 zu Ubertragen. Noch weni ger
liegt es nach D1 auf der Hand, statt der konplizierten
Abt rennung der ungesetzten, storenden Al kyl -aryl -
phosphi ne die sul fonierten oder carboxylierten Al kyl -
aryl phosphine I ediglich in unschadli che Reakti ons-
produkt e unmzuwandel n, so dal} sie vorteil hafterweise im
Kat al ysat or syst em ver bl ei ben kdnnen.

Das Argunent der Beschwerdef dhrerin, dal eine

Konmbi nati on von D1 mt D3 naheliege, da nach D2
ebenfal | s sul foni erte Phosphi nverbi ndungen mt ei nem
waRkri gen Konditionierungsmttel behandelt wirden und
somt die gleichen Reaktionsverhal tnisse vorl &gen, w e
imStreitpatent, ist nicht Uberzeugend.

In D2 steht die Rickgew nnung von Rhodi um aus der

or gani schen Phase i m Vordergrund, nicht aber eine
Regeneri erung ei ner walri gen Katal ysat or phase, bei der
ei n sel ektives Unschadl i chmachen von st 6renden

sul foni erten oder carboxylierten Al kyl-aryl phosphi nen
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angestrebt ist. Ferner finden sich keine H nweise
darauf, sulfonierte oder carboxylierte Al kyl -

aryl phosphi ne in Anwesenheit von entsprechenden

Tri aryl phosphinen mt ungesattigten Verbi ndungen
nogl i chst sel ektiv unzusetzen. Viel mehr werden in D2
I ediglich sulfonierte Triaryl phosphine als
Extraktionsmttel eingesetzt, die aber nach dem
Streitpatent katal ytisch wirksam sind und gerade deshal b
nur in untergeordnetem MaRe entfernt werden sollen
Dar tiber hinaus sind in D2 als Konditionierungsmttel
neben ungeséatti gten Verbi ndungen (Ylidvorl aufern) auch
andere gleichwertige Mttel genannt, namich starke
Sauren sowi e Al kylierungs- oder Oxidationsmttel (D2,
Anspruch 5), so dall es fur den Fachmann auch kei ne
Ver anl assung gi bt, gerade di e beanspruchten
ungesattigten Verbi ndungen der Fornel |1 bei einem
Regeneri erungsver fahren zur nbglichst sel ektiven
Urset zung von sul fonierten oder carboxylierten Al kyl -
aryl phosphi nen zu verwenden. Dengenél3 |iegt auch in
Kenntnis von D2 eine Konbination von D1 mt D3 nicht
nahe.

Daraus ergi bt sich, dal3, auch ausgehend von D3, die
Losung des techni schen Problens sich nicht in
nahel i egender Wi se aus dem Stand der Techni k abl eiten
| &Rt .

Aus den obengenannten G inden kommt di e Kamrer zum
Schl u3, dal der Gegenstand von Anspruch 1, und aus den
gl ei chen G inden derjeni ge der abhangi gen Anspriche 2
bis 8, auf einer erfinderischen Tatigkeit imSinne von
Artikel 56 EPU beruht.

Ent schei dungsf or nel

0094.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff R. Teschenmacher
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