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Sachverhalt und Antréage

1356.D

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der
das europai sche Patent Nr. O 556 681 in geandertem
Unfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingel egt.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU, insbesondere wegen fehl ender Neuheit
und mangel nder erfinderischer Tatigkeit, angegriffen

wor den. Zur Stitzung des Anspruchs wurden unter anderem
f ol gende Druckschriften angezogen:

(2) US-A-4 748 261,
(4) US-A-4 801 738 und
(6) US-A-5 003 102.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 die in
Artikel 100 a) EPU genannten Ei nspruchsgriinde der
Aufrechterhal tung des Patents in geandertem Unfang auf
der Gundl age der am 8. Oktober 1999 eingereichten

Pat ent anspr tiche ni cht ent gegenst inden.

Am 16. Marz 2004 hat eine nundliche Verhandl ung vor der
Kanmer st att gefunden.

Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
mal3gebende Fassung des Anspruchs 1 lautet wie folgt:

“"Verfahren zur Herstellung von w Fornyl - G- G- Al kan-
car bonsaureestern durch Unset zen von C4- G- Al kencar bon-
saureestern mt Kohl ennobnoxi d und Wasserstoff bei einer
Tenmperatur von 30 bis 150°C in fl ussiger Phase in
Gegenwart von Rhodi untar bonyl konpl exen und i n Gegenwart
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von m ndestens einemtertiaren organi schem Pol yphosphit
mt 2 bis 6 Phosphoratonen im Ml ekidl in demjeweils

ei ne Bi ndung an j edem Phosphor at om Uber eine
Sauer st of f bricke an ei nen substituierten oder nicht
substituierten m ndestens zweiwertigen Arylen- oder

Bi saryl enrest, einen Al kylenrest, der ein Sauerstoffatom
in Kette enthalten kann, oder an einen Rest mt zwei
isolierten Arylresten Uber die Arylreste gebunden i st
und zwei Bi ndungen an j edem Phosphorat om Uber eine
Sauer st of f bricke an ei nen substituierten oder nicht
substituierten zweiwertigen Arylen-, Bisarylenrest,

ei nen Al kylenrest oder einen Rest mt zwei isolierten
Arylresten Uber die Arylreste gebunden sind, oder zwei
Bi ndungen an mi ndest ens ei nem Phosphoratom jeweils
getrennt Uber eine Sauerstoffbricke jeweils an einen

ei nwertigen substituierten oder nicht substituierten
Aryl -, Bisaryl-, A kyl-, Aralkyl- oder Cycloal kyl rest
gebunden sind, dadurch gekennzei chnet, dalR man als C4-
Co- Al kencar bonséaur eest er

a) 3-Pentensaureester oder
b) 2-Pentensé&urenethyl ester oder
c) 2-Pentensaureethyl ester

ver wendet . "

Di eser Anspruch unterscheidet sich vom Anspruch 1 des
Streitpatentes lediglich darin, daf die Verwendung von
Gem schen aus 2-, 3- und 4-Pentensaure-ester oder

Gem schen aus 3-Pentensaure C;- G- Al kyl ester mt 4-
Pent ensaure GC;- C4- Al kyl ester al s Ausgangsver bi ndungen
ni cht nmehr beansprucht w rd.
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Di e Beschwerdefidhrerin machte i mschriftlichen Verfahren
gel tend, das beanspruchte Verfahren sei nicht neu im

Hi nblick auf die Druckschrift (2), weil die Lehre dieser
Druckschrift eindeutig die Verwendung von den
Ausgangsver bi ndungen des beanspruchten Verfahrens

m tunf asse. Auler dem beruhe das beanspruchte Verfahren
ni cht auf eine erfinderische Tatigkeit. Ausgehend von

z. B. Druckschrift (6) sei die zu | dsende Aufgabe die
Bereitstellung von ei nem weiteren Verfahren zur
Herstel l ung von w Fornyl val eri ansaureestern gewesen. Die
imStreitpatent beanspruchte LOsung di eser Aufgabe sei
jedoch imH nblick auf die Lehre der Druckschrift (2)
fir den Fachmann nahel i egend.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat in der
niundl i chen Ver handl ung vor der Kanmmer einen neuen
Anspruchssatz vorgel egt und die Aufrechterhal tung des
Streitpatents nur noch in di esem Unfange begehrt. Der
neue Anspruch 1 betrifft ein Verfahren w e angegebenen
i mAnspruch 1 des Streitpatents, jedoch zur Herstell ung
von 5- Fornyl val eri anséureestern durch Ursetzen von 3-

Pent enséaureestern al s Ausgangsver bi ndungen.

Si e hat den Ausfidhrungen der Beschwerdef Ghrerin

wi der sprochen. Bezuglich der erfinderischen Tatigkeit
hat sie dabei vorgebracht, daR als nachstliegender Stand
der Technik die Druckschrift (6) in Betracht konme und
dall gegenuber dieser Druckschrift das Verfahren des
Streitpatents den Vorteil habe, dafl die erwinschten 5-
For nyl val eri ansdur eestern unter Verwendung ei nes

stabil eren Katal ysators und ni edrigeren Dricken in
hoheren Ausbeuten erhaltlich seien. Die Verw rklichung
di eses Vorteils nach dem beanspruchten Verfahren sei fur
den Fachmann im Hinblick auf die Druckschrift (2) nicht
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nahel i egend gewesen, weil diese Druckschrift eindeutig

| ehre, dall zur Herstellung von Al dehydprodukten mt
hohen n/i-Verhal tni ssen durch Hydrofornylierung von
Ausgangsver bi ndungen mt einer internen Doppel bi ndung
lediglich interne Aefine geeignet seien. Die Angaben in
di eser Druckschrift, dafl3 Al kyl al kenoate al s Ausgangs-
ver bi ndungen anwendbar seien betréafen |lediglich

Al kyl al kenoate mt endst andi ger Doppel bi ndung. Auf3er dem
sei di e Verwendung von ei nem Rhodi untar bonyl konpl ex
anstatt ei nes Kobaltcarbonyl konpl exes fur den Fachmann
ni cht naheli egend, weil eine solche Auswechsel ung zur
Ent st ehung von unterschi edlichen isonmeren Produkten
fdhren konnte. Zur Stutze dieser Auffassung hat sie auf
di e Druckschriften (4) und

(8) J. Fal be, "New Syntheses with Carbon Mnoxi de",
Springer Verlag, New York, 1980, Seiten 116 to
123,

hi ngew esen

D e Beschwerdef dhrerin beantragte schriftlich die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und den
W derruf des Patents.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen und das Patent auf G undl age der in der
niundl i chen Ver handl ung uberrei chten Anspriche 1 bis 8
auf recht zuer hal t en

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .
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Ent schei dungsgr inde

4.1
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D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Cegen di e gegenuber der Fassung der Anspriche des
Streitpatents ei ngeschrankten Patentanspriche 1 bis 8
best ehen kei ne Bedenken i m Hi nblick auf Artikel 123 (2)
und (3) EPU. Auch imHi nblick auf die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit (Punkt 4 unten) besteht kein
Anl al3, darauf naher einzugehen.

Neuhei t

Di e Kammer hat sich davon dberzeugt, dal der CGegenstand
des Anspruchs 1 gegentber den ent gegengehal t enen
Druckschriften neu ist. Keine der Druckschriften

of fenbart namich die Herstellung von 5-Fornylval eri an-
saureestern durch Unsetzen von 3-Pentensdureestern in
Gegenwart von einemimvorliegenden Anspruch 1
definierten Katal ysatorsystem

Erfinderi sche Tatigkeit

D e Kammer betrachtet, imEi nklang mt den Parteien im
vor | i egenden Verfahren, die Druckschrift (6) als
nachst kormender Stand der Techni k.

Di ese Druckschrift beschreibt ein Verfahren zur
Herstel l ung von 5-Fornyl val eri ansaureestern (siehe
Spalte 1, Zeilen 24 bis 41) durch
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a) Hydrofornylierung von Pentensadureestern durch
Urset zen mt Kohl ennonoxi d und Wasserstoff bei
erhohter Tenperatur und Druck in Gegenwart von
Car bonyl conpl exen von Metallen der 8. G uppe des
peri odi schen Systens unter Bildung ei nes Gem sches
von 5-, 4- und 3-Fornyl val eri ansaur eestern,

b) Abtrennen vom 5-Val eri ansaur eester aus dem so

er hal t enen Gem sch

c) Spalten des i mwesentlichen aus 4- und 3-
For nyl val eri ansaur eest er best ehenden Gem sches in

Pent enséur eest er und

d) Zurdckfdhren der erhaltenen Pentensdureester in die
Stufe a) zur Hydrofornylierung.

Ausgehend von 3-Pentens8ureester wird die Stufe a)
bevorzugt in Gegenwart von Carbonyl conpl exen von Kobal t
oder Rhodi um insbesondere von Kobalt, in fldssiger
Phase bei einem Druck von 90 bis 150 bar und mt einem
Ursat z von 20 bis 40% durchgef ihrt (siehe Spalte 1
Zeilen 50 bis 60 und 65 bis 68, Spalte 2, Zeilen 5 bis 9
und 13 bis 17, und die Beispiele 1 bis 8). Nach di esem
Ver f ahren konnen 5- Fornyl val eri ansdureester mt einer
Sel ektivitat von etwa 69% hergestellt werden (siehe
Tabelle 1, Beispiele 6 bis 8). AuRerdem kann durch die
Rickf dhrung des Pent ensé&ureestergem sches zur

Hydr of ormyl i erung gendal3 der Stufe d), der 3-

Pent enséaur eester, ohne zusatzliche Isonerisierung zum 4-
Pent ensaur eester, weitgehend in den 5-

For nyl val eri ansdur eester uberfuhrt werden (siehe

Spalte 1, Zeilen 42 bis 45, und Spalte 7, Zeilen 46 bis
50) .
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Hi nsichtlich der von der Beschwerdegegnerin gegenuber

di esem nachst kommenden Stand der Techni k vorgebrachten
Vorteil e besteht die streitpatentgenal’e Aufgabe darin,
ein Verfahren zur Herstellung von 5-

For nyl val eri ansaur eester durch Hydrofornylierung von 3-
Pent ensaureester zur Verfigung zu stellen, bei demdie
erwinscht en Ver bi ndungen bei héherem Unsatz mt

ver besserter Selektivitéat erhalten werden, die Reaktion
unt er méaRi gen Uberdruck verl auft und di e verwendeten
Kat al ysat oren ei ne adaquate Stabilitat aufweisen (siehe
auch das Streitpatent, Seite 2, Zeilen 19 bis 22).

Auswei slich der Beispiele 1 bis 14, 18 und 19 des
Streitpatents in der erteilten Fassung wird di ese
Auf gabe auch gl aubhaft gel Ost.

Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Techni k dem
vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann

Anr egungen bot, diese genmald Anspruch 1 des Streitpatents
und i nsbesondere durch di e Verwendung ei nes

Kat al ysat or systens aus ei nem Rhodi untar bonyl konpl ex und
einemtertiaren organi schem Pol yphosphit zu | 6sen.

Di e Druckschrift (6) offenbart - w e oben angegeben -
di e Hydrofornylierung von 3-Pentensdureester in
CGegenwart von Carbonyl conpl exen von Kobalt oder Rhodi um
i nsbesondere von Kobalt. D ese Druckschrift gi bt daher
kei nerl ei Anregung, zur Lo6sung der hier bestehenden

Auf gabe al s geei gnet es Kat al ysat or system ei nen

Rhodi untar bonyl konpl ex in Konmbi nation mt einemim
Anspruch 1 des Streitpatents definierten tertiaren

or gani schen Pol yphosphit zu verwenden.
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D e ferner angezogene Druckschrift (2) beschreibt die
Herstel l ung von Al dehyden durch Hydrofornylierung von
endst dndi gen oder internen O efinen (siehe Spalte 2,
Zeilen 2 bis 12 und Spalte 66, Zeilen 11 bis 54) mt
Kohl ennmonoxi d und Wasserstoff bei einer Tenperatur von
50 bis 120°C (siehe Spalte 70, Zeilen 57 bis 68) in

fl Ussi ger Phase (siehe Spalte 3, Zeilen 57 bis 61, und
Spalte 66, Zeile 50 bis Spalte 67, Zeile 27) in
Gegenwart von Rhodi untar bonyl konpl exen und von

m ndestens einemterti&ren organi schem Pol yphosphi t
(siehe Spalte 4, Zeilen 8 bis 29, und Spalte 72,

Zeile 52 bis Spalte 73, Zeile 30). Es ist unstreitig,
dall das in dieser Druckschrift offenbarte

Kat al ysat or syst em aus Rhodi untar bonyl konpl ex und

terti arem Pol yphosphit dem des Streitpatentes entspricht.

D e Druckschrift (2) lehrt insbesondere:

a) dalR aufgrund der besonderen Struktur des Bis-
Phosphi t - Li gandes i m ver wendet en Kat al ysat or syst em
di e Al dehydprodukte, sowohl mt endstandig als mt
intern ol efinisch ungeséattigten Ausgangsver bi ndungen,
mt sehr hohen n/i-Verhéaltnissen erhaltlich sind
(siehe Spalte 2, Zeilen 5 bis 11; Spalte 62, Zeile 64
bis Spalte 64, Zeile 12; Spalte 69, Zeilen 52 bis 57,
und Spalte 71, Zeilen 15 bis 22),

b) dalR endst &ndige und intern ol efinisch ungesattigte
Al kyl akenoat e al s Ausgangsver bi ndungen geei gnet sind
(siehe Spalte 66, Zeilen 11 bis 39),

c) dalR die Hydrofornylierung bei niedrigem Druck
dur chgef hrt werden kann (siehe Spalte 70, Zeilen 38
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bis 45) und mt hohen Reakti onsgeschw ndi gkeiten
verl auft (siehe Spalte 63, Zeilen 29 bis 35), und

d) dalRR das ei ngesetzte Katal ysatorsystem stabil i st
(siehe Spalte 1, Zeilen 63 bis 67, Spalte 71
Zeilen 15 bis 22, und die Beispiele).

Ent sprechend di eser Lehre beschrei bt Beispiel 11 die
Hydrof ormyl i erung von 2-Buten bei einer Tenperatur von
94°C bis 102°C und einer Druck von 160 psig (11 bar)
wahrend 15 Tagen kontinuierlicher Unsetzung, in der

unt er Verwendung ei nes Katal ysatorsystens aus Rhodiumin
der Form der Konpl exverbi ndung Rh(CO) .acac (acac =
Acetyl acetonat) und ei nem Bi s- Phosphit der For nel

CH30 OCH;

[?'lala [CH3C @ © CICHaly
—@r S O
\ Vv

/ \D—©Cpﬂw

d. h. unter Verwendung ei nes Katal ysatorsystens w e
ei ngesetzt in Beispiel 18 des Streitpatents, die GCs-
Al dehyde in einemn/i-Verhéaltnis von etwa 20 bis 35
erhalten werden (siehe insbesondere die Tabelle 11).

D ese Druckschrift nufdte daher den Fachmann, der sich
zum Zi el gesetzt hat, die oben definierte technische
Auf gabe zu verw rklichen, dazu anregen, hierzu das

Kat al ysat or syst em aus Rhodi untar bonyl konpl ex und



4.7

1356.D

- 10 - T 0032/ 00

tertiarem Pol yphosphit gemal3 dem vorli egenden Anspruch 1
des Streitpatents einzusetzen

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hatte der
Fachmann aus der Druckschrift (2) jedoch kei ne Anregung
bekommen, die Hydrofornylierung von ei nem 3-

Pens&ur eester zur sel ektiven Herstellung von ei nem 5-
For nyl val eri ansdur eester unter Verwendung des darin
beschri ebenen Kat al ysat orsystens durchzuf Ghren. Die
Druckschrift |ehre namich eindeutig, dal3 zur
Herstel l ung von Al dehydprodukten mt hohen n/i -

Ver hal t ni ssen durch Hydrofornylierung von
Ausgangsver bi ndungen mt einer internen Doppel bi ndung
lediglich interne A efine geeignet seien. Aul’erdem
betré&fen di e Angaben beziglich der Geeignetheit von
Al kyl al kenoat en al s Ausgangsver bi ndungen | ediglich

Al kyl al kenoate mt endstandi ger Doppel bi ndung.

D eser Auffassung kann sich die Kamer nicht anschli el3en,
denn die Druckschrift (2) beschreibt, dal3 die ol efinisch
ungesatti gten Ausgangsver bi ndungen sowohl endstéandig als
intern ungesattigt sein konnen und dal} sol che
Ausgangsver bi ndungen G uppen oder Substituente, wie z. B
ei ne Oxycar bonyl gruppe, enthalten kdnnen, welche die

Hydr of ormyl i erung nicht wesentlich stoéren (siehe

Spalte 66, Zeilen 11 bis 22). Beispielhaft fir geeignete
ol efi ni sch ungesatti gten Ausgangsver bi ndungen sind unter
anderem al pha-Q efine, interne define und

Al kyl al kenoat e genannt worden (siehe Spalte 66,

Zeilen 22 bis 26). Zwar sind als Beispiele fir geeignete
Al kyl al kenoate | ediglich Methyl nethacrylate und n-
Propyl - 7- oct enoat e genannt worden (siehe Spalte 66,
Zeilen 37 und 39) und ist ebenfalls angegeben worden,

dalR die offenbarte Erfindung bevorzugt die
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Hydr of ormyl i erung von al pha-Q efinen und internen

O efinen betrifft (siehe Spalte 66, Zeilen 44 bis 49,
und di e Beispiele), aber unter Berucksichtigung der
O fenbarung der Druckschrift als ganze ist ihre

t echni sche Lehre eindeutig nicht auf die Verwendung
sol cher Ausgangsver bi ndungen beschr ankt .

Gest Ut zt auf die Druckschriften (4) und (8) hat die
Beschwer degegnerin auch noch geltend gemacht, dal3 die
Ver wendung von ei nem Rhodi untar bonyl konpl ex anstatt

ei nes Kobal t car bonyl konpl exes fir den Fachmann ni cht
nahel i egend gewesen sei, weil eine solche Auswechsel ung
zur Entstehung von unterschiedlichen isomeren Produkten

f Ghren konnte.

Tat sachlich hatte der Fachmann jedoch keinerlei G und
anzunehmen, dal3 mt tertiaren, organi schen Phosphiten
oder Phosphi nen nodifi zi erte Rhodi uncarbonyl konpl exe
kei ne effektive Katal ysatorsystene fur die

Hydr of ormyl i erung von Al kyl al kenoat en sein kénnten.

D ese Auffassung wird durch di e Angaben bezlglich des
St andes der Technik im Streitpatent (siehe Seite 2,
Zeilen 8 bis 11) und z. B. durch die Druckschriften (4)
(siehe Spalte 1, Zeilen 21 bis 54) und (8) (siehe die
Tabell e 1.46 auf Seite 120) bestatigt.

Zwar kann aus den Druckschriften (4) und (8) - wie von
der Beschwer degegnerin vorgebracht - entnommen werden,
dall die Selektivitat zu geradkettigen

Hydr of or myl i erungspr odukt en probl emati sch sein koénnte,
aber die Druckschrift (2) befalRt sich - w e oben

dargel egt - gerade mt diesem Problemund | ehrt, dal
durch di e Verwendung ei nes Katal ysatorsystens wie es im
vorliegenden Streitpatent beansprucht w rd, sowohl mt
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endstandig als mt intern ol efinisch ungesattigten
Ausgangsver bi ndungen ei nschliel3lich Al kyl al kenoaten ei ne
deutliche Verbesserung des Anteils an geradkettigen

Ver bi ndungen i n Konbi nation mt den dbrigen erwinschten
Vorteilen erreicht werden kann.

| m Zusammenhang mt den oben gemachten Ausf idhrungen
wei st di e Kammrer schlief3lich noch darauf hin, dall nach
st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekamrern ei ne
MaRnahne al s naheliegend i m Sinne des Artikels 56 EPU
angesehen werden kann, wenn der Fachmann sie in der
Erwartung ei ner gew ssen Verbesserung oder eines
Vorteils vorgenommen hatte. Mt anderen Wrten, eine
Losung ei ner techni schen Aufgabe ist nicht nur dann
nahel i egend, wenn di e Ergebni sse klar vorhersehbar sind,
sondern auch dann, wenn realistisch mt einemErfolg
ger echnet werden kann.

Aus di esen G iunden beruht der Gegenstand nach dem
vor | i egenden Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wi rd w derrufen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
N. Maslin A. Nuss
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