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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung, di e europai sche Pat entannel dung

Nr. 94 120 380.4 (EP-A-0 718 303) wegen mangel nder
erfinderischer Tatigkeit gegenuber der Lehre der
Druckschrift

(1) EP-A-0 620 229

zur ickzuwei sen

1. Wahrend der am 9. Oktober 2003 stattgefundenen
nmindl i chen Ver handl ung hat di e Beschwerdef dhrerin einen
Satz von funf Ansprichen eingereicht.

D e unabhéangi gen Anspriche | auteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von

Uber gangsmet al | konpl exen mit di substituierten
Cycl opent adi enyl - Li ganden der al | genei nen

For el

wor i n bedeut en:

R, RY: gleich oder verschi eden eine Ci- Cs- Al kyl gruppe,
Co- Ggo- Al kenyl gruppe, G- Cso- Al kyl aryl gruppe, GCs-
Cso- Al kenyl aryl gruppe, Gs- Ci2- Al koxyal kyl gr uppe,
Ci- Ggo- Fl uor al kyl gruppe oder eine G- Gs- Al kyl -
tri (G- Cpo-al kyl)silyl-gruppe
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M’ Uber gangsmet al |

X . a, Br, |

n: Oxi dati onszahl des Ubergangsnetalls

a: < n = Anzahl der zu substituierenden G uppen X

am Uber gangsnet al |,

dadurch gekennzei chnet, dass man nonomneres
nmonosubstitui ertes Cycl opentadi en unter Einsatz einer
M schung aus ei nem Al kal i oxi d und/ oder Al kal i hydr oxi d
und ei nem Erdal kal i oxi d und/ oder Erdal kal i hydroxid al s
Metal lierungsmttel in Polyoxyal kyl enpol yethern als
Reakti onsnmedi um mit Organohal ogeni den zum i nt er nedi ar
ent st ehenden di substituierten Cycl opentadi en unset zt,
di eses gegebenenfalls isoliert und in einer weiteren
Stufe netalliert oder direkt in situ netalliert und mt
ei nem Uber gangsnet al | hal ogeni d zum Endpr odukt unset zt."

"4. 1,2-RR™- und 1, 3-RR-Di al kyl cycl opent adi ene nit R R
gl ei chen oder verschi edenen |inearen Al kyl gruppen, mt
ei nem char akteri stischen | somerenverhaltnis von 3:1-4:1,
hergestel |t gemalR Anspruch 1."

D e Anspruche 2, 3 und 5 waren vom Anspruch 1 abhéangig.

Di e Beschwerdefidhrerin hat imWsentlichen geltend
gemacht, ausgehend vomin der Druckschrift

(2) US-A-5 200 537

beschri ebenen Verfahren sei die der Erfindung zugrunde

| i egende Aufgabenstellung darin zu sehen, ein Verfahren
zur Herstellung von Ubergangsnetal | konpl exen aus

di substituierten Cycl opentadi enen in techni schem Mal3st ab
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zur Verfiugung zu stellen. Da das beanspruchte Verfahren
durch den Stand der Techni k nicht nahegel egt wurde, sei
das beanspruchte Verfahren erfinderisch.

Di e Beschwerdefihrerin beantragte, die

Zur uckwei sungsent schei dung auf zuheben und ein Patent auf
Basis der in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Pat ent anspriche 1 bis 5 zu erteilen.

Ent schei dungsgr inde

2578.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 123 (2) EPU

Das i mvorliegenden Anspruch 1 beanspruchte Verfahren
unterschei det sich vomin Anspruch 1 der Annel dung in
der urspringlich eingereichten Fassung beschri ebenen
Ver f ahren dadurch, dass R und/oder R' nicht nehr ein
Organoel enmentrest im all genei nen sondern |ediglich eine
Ci- G- Al kyl -tri (G- Co-al kyl )silyl-gruppe darstellen
konnen und dass das Verfahren auch die Mglichkeit
unfasst, das internedi & entstandene disubstituierte
Cycl opentadien zu isolieren und in einer weiteren Stufe

zu nmetallieren

Da in der Anneldung in der urspringlichen Fassung die
Ci- G- Al kyl -tri (G- Co-al kyl )silyl -gruppe al s Bei spi el

ei nes Organoel enentrests (Siehe Seite 4, Zeilen 1 und 2)
und die Isolierung des in der ersten Stufe hergestellten
di substituierten Cycl opentadi ens und dessen Metallierung
in einer weiteren Stufe mt nachfol gender Umsetzung mt
ei nem Uber gangsnet al | hal ogeni d zum Endpr odukt (si ehe
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Seite 4, Zeile 13) beschrieben ist, wird Anspruch 1

ni cht so geéandert, dass dessen Gegenstand uber den

I nhalt der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgeht.

D e vorliegenden Anspriche 2, 3 und 5 entsprechen den
ursprunglich eingereichten Ansprichen 2, 3 und 5.

Die i mAnspruch 4 beanspruchten D al kyl cycl opent adi ene
finden ihre Stitze imersten vollen Absatz auf der
Seite 8 der Anmel dung in der ursprunglich eingereichten
Fassung.

Somt erfdllen die Anspriche das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU

Neuhei t

In keiner der als Stand der Technik zitierten
Druckschriften sind das beanspruchte Verfahren oder die
beanspruchten di substituierten Cycl opentadi ene offenbart.
Di es hat die Prifungsabteilung auch nie in Frage

gestel lt.

Erfinderi sche Tatigkeit

Ver f ahr ensanspr tiche

Di e Prifungsabteilung war der Meinung, dass die
Druckschrift (1) als nachst komrender Stand der Techni k
zu betrachten sei, da in Druckschrift (1) ein Verfahren
of fenbart ist, in dem we imbeanspruchten Verfahren,
Cycl opent adi ene unter Einsatz einer Mschung aus ei nem
Al kal i oxi d und/ oder Al kal i hydroxi d und ei nem
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Er dal kal i oxi d und/ oder Erdal kal i hydroxid als
Metal lierungsmttel in Polyoxyal kyl enpol yethern als
Reakti onsnmedi um mt Organohal ogeni den al kyliert werden.

GemalR der Rechtsprechung der Beschwer dekamrern kommt

j edoch al s nadchst kormmender Stand der Techni k nur ei ne
Druckschrift in Betracht, in der Gegenstande oder

Ver fahren of fenbart sind, die dem gleichen Zweck w e die
beansprucht en Gegenst &nde oder Verfahren di enen. Somt
kann di e Druckschrift (1), in der ein Verfahren zur
Herstel l ung von nonosubstitui erten Cycl opent adi enen ohne
Bi | dung von di substituierten Cycl opentadi enen
beschrieben ist, nicht den nachst konmenden Stand der
Techni k darstellen.

Vi el mehr bil det die Druckschrift (2) den nachst komrenden
Stand der Techni k, da nur diese Druckschrift im

eur opai schen Recherchenbericht als Stand der Technik
zitiert wird, bei demein Verfahren zur Bildung von

Uber gangsmet al | konpl exen nmit di substituierten

Cycl opent adi enyl - Li ganden of fenbart w rd.

D e Druckschrift (2) offenbart ein Verfahren zur

Her stel | ung von Uber gangsnet al | konpl exen mit

Cycl opent adi enyl - Li ganden durch die Al kylierung von

Na( GH;), Deprotoni erung und Reaktion mt einem

Uber gangsmet al | hal ogeni d. | nsbesondere beschrei bt deren
Bei spiel 1 die Reaktion von Butylbromd mt Na(GH) in
Tetrahydrofuran mt nachfol gender Deprotoni erung des aus
58 Mol % BuCp und 21 Mol % Bu,Cp (Cp = Cycl opent adi en)
best ehenden Reakti onsgem sches mit Natrium und Reaktion
mt Zirkoniuntetrachlorid. Dabei wird (BuCp).Zrd .
hergestellt, in dem 6% (Bu,Cp).Zrd , enthalten sind.
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Ausgehend von der Druckschrift (2) bestand di e Aufgabe
darin, ein Verfahren zur Verfigung zu stellen, das in
t echni schem MaRst ab Uber gangsnet al | konpl exe mit

di substitui erten Cycl opent adi enyl - Li ganden i n hoher
Ausbeute liefert.

Zur LoOsung di eser Aufgabe wird das i m Anspruch 1
definierte Verfahren vorgeschl agen (siehe Punkt |1 oben).

Aus den erfindungsgemallen Beispielen 1 bis 8 geht hervor,
dass mt dem beanspruchten Verfahren tatséachlich

di substituierte Cyclopentadi ene (CpRR") und die

ent sprechenden Metal | ocene in hoher Ausbeute gewonnen

wer den.

Es bleibt somt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, das i m Anspruch 1
definierte Verfahren verfigbar zu machen

Mt Ausnahme der Druckschrift (2) wird in keiner der im
eur opai schen Recherchenbericht zitierten Druckschriften
ein Verfahren zur Herstellung von disubstituierten

Cycl opent adi enen beschri eben. | nsbesondere, betrifft die
Druckschrift (1) ein Verfahren zur Herstellung von
nmonosubstitui erten Cycl opentadi enen und deren Unset zung
zu den entsprechenden Metal |l ocenen. Der Druckschrift (1)
i st nirgendwo zu entnehnen, dass mt dem dort

beschri ebenen Verfahren di substituierte Cycl opentadi ene
hergestel |t werden kdnnten, geschwei ge denn, dass

di substituierte Cycl opentadi ene aus nonosubstituierten
Cycl opent adi enen hergestellt werden konnten. Viel nehr
wird auf der Seite 4, Zeilen 16 bis 18, der Druckschrift
(1) vorgetragen, dass bei der Al kylierung von

Cycl opent adi en ausschliel3lich das nonosubstituierte
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Cycl opent adi en- Deri vat gebildet wird und dass kei ne
Mehrfachsubstituti on beobachtet wird, wie es z. B. beim
Ei nsatz von el ementarem Natrium oder Li-Al kylen als
Metal lierungsmttel der Fall ist. Dies wurde ubrigens
auch durch die mt Schrei ben vom31. Miarz 1999 im

Pr uf ungsverfahren eingerei chten Versuche bestatigt. Aus
di esen Versuchen geht namich hervor, dass mt demim
Bei spiel 1 der Druckschrift (1) beschriebenen Verfahren
kei ne di substituierte Cycl opentadi ene gebil det werden,
sel bst wenn ein Uberschuss an Al kyl halid (n-Butyl bronid)

ei ngeset zt w rd.

Dem i m eur opai schen Recherchenbericht zitierten Stand
der Techni k, und insbesondere, der Druckschrift (1) kann
somt keine Anregung zum beanspruchten Verfahren

ent nonmen wer den.

In der auf der Seite 2, Zeilen 42 und 43, der
veroffentlichten Annel dung zitierten Druckschrift
(Houben- Wyl - Band 5/ 1c - Methoden der Organi schen Chem e,
Eugen Mill er Verlag (Herausgeber) - Vierte Auflage
(1970) - S.662 ff; CGeorg Thiene Verlag, Stuttgart) ist
zwar ein Verfahren zur Herstellung von disubstituierten
Cycl opent adi enen aus nonosubstitui erten Cycl opent adi enen
beschri eben. Da jedoch imdort beschriebenen Verfahren
die Alkylierung in flissigem Amoni ak und i n Anwesenheit
von Natriumstattfindet, kann dieser Druckschrift kein
H nwei s auf den Einsatz einer M schung aus ei nem

Al kal i oxi d und/ oder Al kal i hydroxi d und ei nem

Er dal kal i oxi d und/ oder Erdal kal i hydroxid al s

Metal lierungsmittel in Polyoxyal kyl enpol yethern als
Reakt i onsnmedi um ent nonmen wer den. Dar tber hi naus
betrifft diese Druckschrift die Herstellung von

al kylierten Cycl opentadi enen, nicht jedoch die
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Her stel | ung von Uber gangsnet al | konpl exen von
Cycl opent adi enen.

Das i m Anspruch 1 beanspruchte Verfahren wird durch den
zur Verfugung stehenden Stand der Technik somt nicht
nahegel eqgt .

Da die Verfahren der abhangi gen Anspriche 2, 3 und 5
besonder e Ausf ihrungsformen der im Anspruch 1
beanspruchten Verfahren betreffen, haben sie zusanmen
mt Anspruch 1 ebenfalls Bestand.

Anspruch 4

Anspruch 4 betrifft disubstituierte Cycl opentadiene mt
ei nem char akteri stischen |Isomerenverhaltnis von 3:1 -
4:1, die imbeanspruchten Verfahren als Zw schenpr odukt
gewonnen werden. Da diese |lineare Al kyl gruppen

ent hal t ende Zwi schenprodukte in ei ner nicht
nahel i egenden Wi se zur Lésung der erfindungsgenalien
Auf gabe fihren, d. h. Ubergangsnetal | konpl exe mit

di substitui erten Cycl opentadi enyl -Li ganden in

t echni schem Mal3st ab bereitzustellen, hat die Kamer

kei nen Grund zu bezwei feln, dass der Gegenstand des
Anspruchs 4 das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit
erfallt.

Da di e Beschrei bung noch an die vorliegenden Anspriche
anzupassen i st und die Druckschrift (2) noch in der
Beschrei bung als Stand der Techni k zu wirdi gen i st,
macht di e Beschwer dekanmer von i hrem Ernmessen genald
Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Angel egenheit an die

Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickzuver wei sen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurtckgew esen, das Patent auf der G undl age
der in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten
Pat ent anspriche 1 bis 5 und ei ner noch anzupassenden
Beschrei bung zu erteilen.

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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