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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerde des Beschwerdefiihrers (Einsprechender)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung mit welcher das europaische Patent

Nr. 892 778 in geanderter Form aufrechterhalten wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Patent
in seinem gesamten Umfang u.a. aufgrund von Artikel 100
a) EPU wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit

angegriffen worden. Dabei wurde u.a. die Druckschrift

(3) JP-B-46008283 in englischer Ubersetzung

zitiert.

Die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Anspriiche waren jene, die von der Beschwerdekammer an
die Erstinstanz zur weiteren Prifung zurilickverwiesen
worden waren. In ihrer Entscheidung T 1019/03 hatte die
Kammer festgestellt, dass der Gegenstand der Anspriche
neu gegenliber Druckschrift (3) sei. Anspruch 1 lautet

wie folgt:

"l. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von 6-
Aminocapronitril ("ACN") und Hexamethylendiamin ("HMD")
durch Behandlung von Adipodinitril ("ADN") mit
Wasserstoff in Gegenwart eines Nickel-haltigen
Katalysators bei Temperaturen von nicht unterhalb der
Raumtemperatur und erhdhtem Wasserstoff-Partialdruck in
Suspension oder in einem Festbettreaktor in Riesel-
oder Sumpffahrweise in Gegenwart eines L&sungsmittels,
dadurch gekennzeichnet, dass man nach Absinken des
Umsatzes, bezogen auf ADN, und/oder der Selektivitat,

bezogen auf ACN, unter einen definierten Wert,
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(a) die Behandlung von ADN mit Wasserstoff unterbricht,
indem man die Zufuhr von ADN und dem
gewiinschtenfalls vorhandenen Losungsmittel stoppt,

(b) den Katalysator bei einer Temperatur im Bereich wvon
180 bis 270°C mit Wasserstoff behandelt, wobei man
den Wasserstoffdruck im Bereich von 0,1 bis 30 MPa
und die Behandlungszeit im Bereich von 2 bis 48 h
wahlt, und

(c) anschlieBend die Hydrierung von ADN mit dem nach

Stufe (b) behandelten Katalysator fortsetzt."

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass das Verfahren gemal Anspruch 1
des damaligen einzigen Antrages ausgehend von
Druckschrift (3) als nachstliegendem Stand der Technik

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

In seiner Beschwerdebegrindung brachte der
Beschwerdefiihrer vor, dass die vom Beschwerdegegner
nachtradglich eingereichten Versuchsberichte vom

23. Juli 2010 und 29. Oktober 2003 keinen technischen
Effekt zeigten, der sich ursachlich auf die
unterschiedliche Temperatur der Regenerierung des
Nickelkatalysators zurltckfithren lasse. Aus den

Druckschriften

(9) Verhaak, M. J. F. M., Van Dillen, A. J. und Geus,
J. W, "The Deactivation of Nickel Catalysts in the
Hydrogenation of Acetonitrile", J. of Catalysis
143 (1993), Seiten 187-200 und

(2) US-A-4 361 495

sei jedoch bereits eine Regenerierung eines
verbrauchten Nickelkatalysators im beanspruchten
Temperaturbereich bekannt gewesen, so dass die Auswahl

des nunmehr beanspruchten Temperaturbereiches von 180°C
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bis 270°C fur die Regenerierung des Katalysators
bereits im Stand der Technik nahegelegt sei. Folglich
beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) trug vor, dass in
den Versuchsberichten vom 29. Oktober 2003 und

23. Juli 2010 gezeigt werde, dass nach Regenerierung
bei 260°C eine hdhere Katalysatoraktivitat erreicht
werde, als bei einer Regenerierungstemperatur wvon
350°C. Diese Verbesserung sei nicht aus dem Stand der
Technik zu erwarten gewesen, weshalb der Gegenstand des
Streitpatentes auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Mit Schriftsatz vom 25. Januar 2012 reichte er
den Hilfsantrag 1 und mit Schriftsatz vom 11. Juni 2013

den Hilfsantrag 2 ein.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europadaischen Patents Nr. 892 778.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zuriickweisung der
Beschwerde, sowie hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage des Hilfsantrages 1,
eingereicht mit Schriftsatz vom 25. Januar 2012, oder
auf der Grundlage des Hilfsantrages 2, eingereicht mit
Schriftsatz vom 11. Juni 2013.

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer am

13. Juni 2013 wurde die Entscheidung verkiindet.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.
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2. In einem ersten Beschwerdeverfahren T 1019/03 hatte die
Kammer entschieden, dass die Anderungen in den
Anspriichen 1 bis 4 gemal damaligem Hauptantrag den
Erfordernissen des Artikels 123(2) und (3) und 54 EPU
genigten. Die Einspruchsabteilung stellte in der
angefochtenen Entscheidung fest, dass der Gegenstand
dieser Anspriiche ausgehend von Druckschrift (3) als
nachstliegendem Stand der Technik auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Hauptantrag
3. Erfinderische Tdtigkeit (Artikel 56 EPU)
3.1 GemidR Artikel 56 EPU beruht eine Erfindung auf einer

erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich fir den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergibt. Flir die Beantwortung dieser Frage ist
es nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern erforderlich, den nadchstliegenden
Stand der Technik festzustellen, demgegeniiber die
Aufgabe zu ermitteln, die erfindungsgemal aus
objektiver Sicht gestellt und geldst wird, und die
Frage des Naheliegens der anmeldungsgemdben Losung
dieser Aufgabe fiir den Fachmann angesichts des Standes
der Technik zu kladren (siehe u. a. T 1/80, ABl. EPA
1981, 206, Punkte 3, 6, 8, 11 der Entscheidungsgriinde;
T 24/81, ABl1. EPA 1983, 133, Punkt 4 der
Entscheidungsgrinde; T 248/85, ABl. EPA 1986, 262,
Punkt 9.1 der Entscheidungsgrinde) .

3.2 Anspruch 1 des Streitpatents betrifft ein Verfahren
Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von 6-
Aminocapronitril ("ACN") und Hexamethylendiamin ("HMD")
durch Behandlung von Adipodinitril ("ADN"), wobei nach

Absinken des Umsatzes und/oder der Selektivitadt der



- 5 - T 2076/09

Nickel-haltige Katalysator bei erhdhter Temperatur im

Wasserdampfstrom regeneriert wird.

Die angefochtene Entscheidung, sowie beide Parteien
haben Druckschrift (3) als nachstliegenden Stand der
Technik angesehen. Da Druckschrift (3) ebenfalls ein
Verfahren zur Hydrierung von Nitrilen mit
anschlielender Regenerierung des Katalysators
offenbart, sieht die Kammer keine Veranlassung, von
dieser Druckschrift als nachstliegendem Stand der

Technik abzuweichen.

Druckschrift (3) offenbart ein Verfahren zur Hydrierung
von Nitrilen (Seite 2, Zeile 2). Eines der gemal
Druckschrift (3) bevorzugten Nitrile ist Adiponitril
(Seite 5, Zeile 8). Als Katalysator werden Nickel oder
Kobalt enthaltende Katalysatoren eingesetzt (Seite 3,
Zeile 26), die bei hbheren Temperaturen im
Wasserstoffstrom regeneriert werden konnen (Seite 6,
Zeilen 25 bis 30). Im Ausfihrungsbeispiel 1 (Seite 7,
letzter Absatz) wird diese Regenerierung bei einer
Temperatur von 350°C durchgefihrt. Wie bereits in

T 1019/03, Punkt 3. der Entscheidungsgrinde,
festgestellt, ist das einzige unterscheidende Merkmal
die Temperatur, bei der die Regenerierung des

Katalysators erfolgt.

Ausgehend von diesem nédchstliegenden Stand der Technik
formulierte der Beschwerdegegner als Aufgabe, ein
verbessertes Verfahren bereitzustellen, welches die zur
Hydrierung von ADN zu ACN und HMD eingesetzten Nickel-
haltigen Katalysatoren mit einfachen Mitteln
regeneriert, wobei die Katalysatoraktivitat
hinsichtlich Umsatz und Selektivitdt bei der Hydrierung

von ADN moglichst wieder auf das Niveau des
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ungebrauchten Katalysators angehoben wird (siehe auch
Paragraph [0012] der Patentschrift).

Der Beschwerdefilhrer riigte, dass diese Anderung der
Aufgabenstellung in Richtung einer Verbesserung
gegeniiber Druckschrift (3) bei dem nun eingeschrankten
Temperaturbereich unter Artikel 123(2) EPU nicht
zuldssig sei, da den urspringlichen Anmeldeunterlagen
eine Verbesserung als spezifische Aufgabenstellung

nicht zu entnehmen sei.

Indessen ist es gemal der standigen Rechsprechung der
Beschwerdekammern zuladssig, die urspringlich in den
Anmeldeunterlagen dargestellte technische Aufgabe
abzuwandeln, weil die fir die objektive Bestimmung der
technischen Aufgabe nur das Ergebnis zahlt, das
gegeniiber dem nadchstliegenden Stand der Technik erzielt
wird. Andert sich im Laufe des Verfahrens der
nachstliegende Stand der Technik, so muss auch ggf. die
subjektiv in der urspriinglichen Anmeldung definierte
technische Aufgabe gedndert oder abgewandelt werden
(siehe z.B. T 184/82, ABl. EPA, 1984, 261,
Entscheidungsgrinde Punkt 5; T 13/84, ABl. EPA 1986,
253, Entscheidungsgriinde Punkt 11).

Im vorliegenden Fall wurde Druckschrift (3) als
nachstliegender Stand der Technik erstmals im
Einspruchsverfahren eingereicht. Daher musste die
technische Aufgabenstellung im Hinblick auf dessen
Offenbarung angepasst werden. Die nunmehr in die
Aufgabenstellung eingefiihrte Verbesserung der mit der
urspringlich genannten technischen Aufgabe verbundenen
Effekte andert hingegen die Erfindung, wie in den

urspringlichen Unterlagen offenbart, nicht.
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Die Kammer akzeptiert daher die vom Beschwerdegegner
formulierte Aufgabe, namlich die Bereitstellung eines
gegeniiber dem nadchstliegenden Stand der Technik
verbesserten Verfahrens, wie in Paragraph 3.5 supra

fomuliert.

Als Losung dieser technischen Aufgabe schlagt das
Streitpatent das Verfahren gemd&l Anspruch 1 vor, bei
dem die Regenerierung des Nickel-haltigen Katalysators

in einem Temperaturbereich von 180°C bis 270°C erfolgt.

Zum Beleg flir den Erfolg dieser Losung verweist der
Beschwerdegegner auf seine Versuchsberichte, die mit
Schriftsatz vom 29. Oktober 2003 im ersten Verfahren
vor der Kammer eingereicht wurden. In diesen Versuchen
wurde eine Hydrierung von ADN zur Herstellung von ACN
und HMD durchgefithrt. Der dabei in Suspension
vorliegende verbrauchte Katalysator wurde in zwei
gleiche Teile halbiert, so dass beide Halften jeweils
gleiche Mengen identischer verbrauchter Katalysatoren
mit identischen Ablagerungen enthielten. Die in beiden
Halften enthaltenen verbrauchten Katalysatoren wurden
separat regeneriert, wobeili eine Halfte gemal
Streitpatent bei 260°C, die andere Halfte bei ansonsten
identischen Versuchsbedingungen bei 350°C, entsprechend
der Temperatur in Ausfihrungsbeispiel 1 der
Druckschrift (3), regeneriert wurde. Die so
regenerierten Katalysatoren wurden erneut fir eine
Umsetzung von ADN zu ACN und HMD eingesetzt. Bei
jeweils gleichen Reaktionsbedingungen wurde mit dem bei
260°C regenerierten Katalysator ein Umsatz von 90.6%
erreicht, wdhrend mit dem bei 350°C regenerierten
Katalysator nur ein Umsatz von 85.3% erreicht wurde.
Diese Verbesserung ladsst sich somit nur auf die
unterschiedliche Temperatur der Regenerierung

zurliickfihren.
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Der Beschwerdefiihrer brachte vor, dass die Aufgabe
nicht geldst werde, da durch die Regenerierung geméal
Streitpatent keine Anhebung der Katalysatoraktivitat
auf das geforderte Ausgangsniveau erreicht werde. Die
in den Versuchen behauptete Verbesserung sei nicht
glaubhaft, da eine Suspension des verbrauchten
Katalysators nicht in zwei gleiche Teile mit gleichen
Feststoffanteilen halbiert werden koénne, weshalb
zwangslaufig unterschiedliche Mengen an Katalysator in
den beiden Teilmengen vorlédgen. Weiterhin sei die
behauptete Verbesserung nur fiir eine einzige
Temperatur, namlich 260°C gezeigt und sei deshalb nicht
iber den gesamten beanspruchten Temperaturbereich
glaubhaft.

Indessen hat bereits die Einspruchsabteilung auf der
Basis der Versuche vom 29. Oktober 2003 eine
Verbesserung anerkannt. Daher tragt zunadchst der
Beschwerdefithrer die Beweislast fir seine Behauptung,
dass durch die Regenerierung gemal Streitpatent keine
Verbesserung eintrete. Er hat jedoch seine Behauptungen
nicht durch weitere Beweismittel, z.B. anhand eigener
Versuche, glaubhaft gemacht. Infolgedessen kdénnen die
Argumente, dass die Katalysatorsuspension nicht geteilt
werden kann und dass die Verbesserung nicht fir den
gesamten beanspruchten Bereich glaubhaft ist, auber
Acht bleiben. Es sei dennoch darauf hingewiesen, dass
es im allgemeinen Fachwissen des Fachmanns liegt, eine
Suspension in zwei Teilmengen aufzuteilen, die jeweils
gleiche Mengen an verbrauchtem Katalysator aufweisen.
Hinsichtlich der Breite des Anspruchs sind in der
Patentschrift selbst weitere Versuche mit einer
Regenerierungstemperatur von 200°C und 250°C
beschrieben, in denen die Katalysatoraktivitat auf

jeweils das Ausgangsniveau (200°C, Beispiel 3), bzw.
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nahezu auf Ausgangsniveau (250°C, Beispiel 1) angehoben

wurde.

Dariber hinaus ist festzustellen, dass die nach der
Regenerierung erreichte Katalysatoraktivitat,
entsprechend der Aufgabenstellung (siehe Streitpatent
Paragraph [0012]), "m&glichst" wieder auf das
Ausgangsniveau angehoben werden soll, das vom
Beschwerdefiihrer geforderte Erreichen der

Ausgangsaktivitat ist jedoch nicht notwendig.

Daher gilt die in Paragraph 3.5 supra formulierte

technische Aufgabe als erfolgreich geldst.

Es bleibt daher zu untersuchen, ob der Stand der
Technik dem Fachmann einen Hinweis auf die Ldsung
seiner technischen Aufgabe gibt, namlich eine hohere
Katalysatoraktivitat durch Regenerierung des
verbrauchten Katalysators in einem spezifischen

Temperaturbereich von 180°C bis 270°C zu erreichen.

Druckschrift (3) offenbart allgemein, dass eine
Regenerierung des verbrauchten Katalysators durch
Hitzebehandlung erfolgt. Daher sind grundsatzlich auch
Regenerierungstemperaturen im Bereich von 180°C bis
270°C mit umfasst. Jedoch fehlt in Druckschrift (3) der
Hinweis, dass bei einer Regenerierung in diesem
Temperaturbereich - im Gegensatz zu der im Beispiel der
Druckschrift (3) gewd@hlten Regenerierungstemperatur von

350°C - eine hdhere Katalysatoraktivitdt erreicht wird.

Die vom Beschwerdefiihrer angezogene Druckschrift (9)
betrifft die Hydrierung von Acetonitril mie einem
Nickel-haltigen Katalysator. Der dabei anfallende
verbrauchte Katalysator wird bei einer Temperator wvon

200°C im Wasserstoffstrom regeneriert. Da er jedoch
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durch eine andere chemische Reaktion erhalten wurde,
welist er, von den Parteien unbestritten, andere
kohlenstoffhaltige Ablagerungen auf. Daher kann das
Regenerierungsverfahren der Druckschrift (9) nicht auf
die Regenerierung eines durch eine andere chemische
Reaktion enthaltenen verbrauchten Katalysator

ibertragen werden.

Die ebenfalls vom Beschwerdefiihrer angezogene
Druckschrift (2) betrifft die Hydrierung von Butindiol
zu Butandiol. Auch diese Reaktion fihrt zu anderen
kohlenstoffhaltigen Ablagerungen auf dem eingesetzten
Nickel-haltigen Katalysator, so dass auch die Lehre
dieser Druckschrift nicht auf die aus der Hydrierung
von ADN zur ACN und HMD resultierenden verbrauchten

Katalysatoren Ubertragen werden kann.

Der Beschwerdefihrer brachte vor, dass dem Fachmann
bekannt gewesen sei, dass Nickel-haltige Katalysatoren
bei zu hoher Temperaturbelastung geschadigt wiirden
(thermal stress), so dass der Fachmann zwangslaufig
geringere Regenerierungstemperaturen gewadhlt hatte. Die
dabei festgestellte hohere Katalysatoraktivitat sei

daher zu erwarten gewesen.

Indessen ist festzustellen, dass in Druckschrift (3)
dem Fachmann eine Regenerierungstemperatur von 350°C
als durchaus geeignet dargestellt wurde, um eine
Regenerierung des Katalysators durchzufithren. Eine von
350°C wegweisende Lehre, insbesondere dahingehend, die
Regenerierung bei Temperaturen im Bereich des
Streitpatentes von 180°C bis 270°C durchzufiihren,
findet sich weder in dieser, noch in anderen
Druckschriften. Daher kann auch dieses Argument nicht

durchgreifen.
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Aus den vorgenannten Grinden kommt die Kammer zum
Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrages auf einer erfinderischen Tatigkeit im

Sinne des Artikels 56 EPU beruht.

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 4 betreffen weitere
Ausgestaltungen des Verfahrens gemal Anspruch 1 und

werden von dessen Patentfdhigkeit getragen.

Hilfsantrdge 1 und 2

Da der Hauptantrag die Erfordernisse des EPU erfillt,
kann diesem Antrag der Beschwerdefiihrerin stattgegeben
werden. Eine Entscheidung iber die nachrangigen

Hilfsantrdage 1 und 2 eritbrigt sich somit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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