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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent Nr. EP-B 1 716 106
unter Artikel 101(3) (a) EPU in gednderter Form

aufrechtzuerhalten.

In der Einspruchsschrift war das Patent unter Artikeln
100 (a) (b) EPU wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit

und mangelnder Ausfihrbarkeit angegriffen worden.

Im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wurde unter

anderem auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US 4,434,316

D8: Nylon 6,6 Supp B, September 1987, Process
FEconomics Program Report No. 54B, Nylon 66,
Seiten 201-214, 571-575

D15: Material Balance Analysis of Example 1 of
EP1716106.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu
dem Schluss, dass der vorliegende Hauptantrag die
Erfordernisse des EPU erfiille. Insbesondere beruhe das
beanspruchte Verfahren ausgehend von D1 auf
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU). Der Einwand
unter Artikel 83 EPU wurde von der Einsprechenden
bezliglich der geadnderten Anspriiche des Hauptantrags

nicht weiterverfolgt.
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Der unabhdngige Anspruch 1 der aufrechterhaltenen
Fassung, auf dem die angefochtene Entscheidung beruht,

lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von 3-Pentennitril durch
Hydrocyanierung von 1,3-Butadien, gekennzeichnet durch

die folgenden Verfahrensschritte:

(a) Umsetzung von 1,3-Butadien, das cis-Z2-Buten
enthdlt, mit Cyanwasserstoff an mindestens einem
Katalysator unter Erhalt eines Stromes 1, der 3-
Pentennitril, 2-Methyl-3-butennitril, den mindestens
einen Katalysator, 1,3-Butadien und Reste von noch

nicht umgesetztem Cyanwasserstoff enthdlt,

(b) Destillation des Stromes 1 in einer
Destillationsvorrichtung Kl unter Erhalt eines Stromes
2 als Kopfprodukt, der den lberwiegenden Teil des 1,3-
Butadiens aus Strom 1 enthdlt, und eines Stromes 3 als
Sumpfprodukt, der 3-Pentennitril, den mindestens einen
Katalysator, 2-Methyl-3-butennitril und den restlichen
Teil des 1,3-Butadiens aus Strom 1 enthdlt, der nicht

in Strom 2 abgetrennt wurde,

(c) Destillation des Stromes 3 in einer
Destinationsvorrichtung K2 unter Erhalt eines Stromes 4
als Kopfprodukt, der 1,3-Butadien enthdlt, eines
Stromes 5 an einem Seitenabzug der Kolonne, der 3-
Pentennitril und 2-Methyl-3- butennitril enthdlt, und
eines Stromes 6 als Sumpfprodukt, der den mindestens

einen Katalysator enthdlt,

(d) Destillation des Stromes 5 unter Erhalt eines
Stromes 7 als Kopfprodukt, der 2-Methyl-3-butennitril
enthdlt, und eines Stromes 8 als Sumpfprodukt, der 3-

Pentennitril enthdlt, wobeil
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die in Verfahrensschritt (b) verwendete
Destillationsvorrichtung K1 mindestens eine
Destillationskolonne mit einem Abtriebsteil umfasst und
gegebenenfalls die in Verfahrensschritt (c) verwendete
Destillationsvorrichtung K2 zwischen dem Zulauf des
Stromes 3 und dem Abzug des Stromes 5 destillative
Trennstufen aufweist und der Abzug des Stromes 5 in der
Destillationsvorrichtung K2 tiefer als der Zulauf von
Strom 3 angeordnet ist, und wobei

der in Verfahrensschritt (b) erhaltene Strom 2, der
1,3-Butadien enthdlt, in Verfahrensschritt (a) und der
in Verfahrensschritt (c) erhaltene Strom 4, der 1,3-
Butadien enthdlt, in Verfahrensschritt (a) und/oder (b)
zurlickgefahren werden, und ein Teilstrom 4b aus dem in
Verfahrensschritt (c) erhaltenen Strom 4 ausgeschleust

wird."

In ihrer Beschwerdebegriindung, und im weiteren
Verfahren, brachte die Beschwerdefiihrerin im
wesentlichen vor, das beanspruchte Verfahren sei
ausgehend von D1, alleine oder in Kombination mit D8

fiir den Fachmann naheliegend gewesen.

In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegriindung, und im
weiteren Verfahren, brachte die Beschwerdegegnerin
Argumente vor, weshalb ein Fachmann ausgehend von D1
nicht auf naheliegende Weise zum beanspruchten

Verfahren gelangt ware.

Des weiteren reichte sie mit ihrer Antwort auf die
Beschwerdebegriindung verschiedene Anspruchsséatze als

Hilfsantrage ein.
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Am 18. Juli 2019 fand eine miindliche Verhandlung statt.
Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung

verkiundet.

Antrage der Parteien

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europadischen Patents Nr. 1 716 106.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde oder, hilfsweise, die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
der Hilfsantrdge 1 bis 3, alle eingereicht mit der
Antwort vom 20. April 2015 auf die

Beschwerdebegriundung.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Erfinderische Tatigkeit

Einziger strittiger Punkt im Verfahren ist die Frage
der erfinderischen Tatigkeit unter Artikel 56 EPU.
Nachster Stand der Technik

Der vorliegende unabhdngige Anspruch richtet sich auf
ein Verfahren zur Herstellung von 3-Pentennitril durch

Hydrocyanierung von 1,3-Butadien. In dem beanspruchten

Verfahren durchlauft der Reaktionsaustrag eine Reihe
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von Destillationen, wobei unreagiertes Butadien in den

Reaktor zuriickgefihrt wird.

Beide Parteien gehen von D1 als nachstem Stand der
Technik aus, ebenso wie die Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung. Dies ist insoweit

unstrittig, und die Kammer schlieRt sich dem an.

D1 offenbart ein Verfahren zur Abtrennung von Alkenen,
etwa Buten, von Alkadienen, etwa Butadien, die nur
schwierig auf wirtschaftliche Weise getrennt werden
konnen (siehe Spalte 1, Zeilen 58-61). Dabei wird
ausgenutzt, dass sich Butadien leichter hydrocyanieren
lasst als Buten; die entstehenden Nitrile lassen sich

dann leichter von dem unreaktiven Alken abtrennen.

Das Trennverfahren der D1 benutzt also eine
Hydrocyanierung eines Gemisches von Butadien und Buten.
Das Verfahren ist in Abbildung 1 der D1 illustriert und
in Spalten 2 und 3 der D1 beschrieben.

Beziiglich der Unterschiede des beanspruchten und des in
D1 offenbarten Verfahrens sind sich die Parteien

uneinig.

Unstrittig ist, dass der das an Butadien abgereicherte
Alken/Alkadiengemisch enthaltende Austragsstrom 8 in D1
nicht in den Hydrocyanierungsreaktor zuriickgefihrt
wird, wie vorliegend zumindest flir Strom 2 beansprucht.
Weiterhin unstrittig ist, dass die im vorliegend
beanspruchten Verfahren obligatorische
Seitenabzugskolonne K2 im Verfahren der D1 als solche
nicht beschrieben ist; stattdessen werden dort zwei
konsekutive Kolonnen 3 und 4 verwendet. Des weiteren

ist in D1 die vorliegend zur Abtrennung des 3-
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Pentennitrils verwendete Kolonne K3 nicht explizit

beschrieben.

Streitig zwischen den Parteien ist, ob in D1 offenbart
wird, dass die der vorliegenden Kolonne K1
entsprechenden Kolonne 2 ein Abtriebsteil enthalt oder
nicht. Da das beanspruchte Verfahren jedoch aus den
weiter unten ausgefiihrten Griinden bereits aufgrund
anderer unterscheidender Merkmale flir den Fachmann
nicht naheliegend war, braucht dieser Punkt nicht

weiter diskutiert zu werden.

Aufgabe und Losung

Das Streitpatent selbst definiert die zu ldsende
Aufgabe in Absatz [0010]. Demnach ist die zu ld&sende
Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von 3-
Pentennitril bereitzustellen, bei dem die
Verfahrensausbeute beziiglich 1,3-Butadien mdglichst
hoch ist; dazu soll insbesondere die ndtige
Ausschleusung des unreaktiven cis-Butens mit einem

moglichst geringen Verlust an Butadien einhergehen.

Laut Streitpatent wird diese Aufgabe durch das
beanspruchte Verfahren geldst, das insbesondere durch
die Rluckfihrung des ilberwiegenden Teils des
unreagierten Butadiens aus K1 (Strom 2) und die
Ausschleusung eines Teilstroms Strom 4b aus Strom 4

charakterisiert ist.

Diese Aufgabe ist nach Uberzeugung der Kammer durch das

beanspruchte Verfahren geldst worden.

Durch die Riuckfiihrung des liberwiegenden Teils des

unreagierten Butadiens bereits aus der Kolonne K1 lber
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Strom 2 verbleibt ein geringerer Anteil im
Rickfihrstrom 4, so dass beim notwendigen Ausschleusen
des unreaktiven Butens iber Strom 4b der Anteil des
zwangsweise mit ausgeschleusten Butadiens verringert
wird. Aus Beispiel 1 des Patents geht hervor, dass bei
der beanspruchten Verfahrensfihrung nur ein geringer
Teil des Butadiens als Verlust zusammen mit dem Buten
aus dem Verfahren ausgeschleust werden muss. Aus den
Angaben in Absatz [0150] des Patents lasst sich ein
Butadienverlust durch Ausschleusung von 0,3% bezogen
auf die eingesetzte Menge errechnen. Demgegeniber wird
in D1 iUber Strom 8 etwa 19,3% des eingesetzten
Butadiens ausgeschleust, wie in Punkt 3.7 der Antwort
der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdebegriindung

detailliert ausgefiithrt wurde.

Zwar hat die Beschwerdefihrerin in ihrer
Beschwerdebegriindung unter Verweis auf die in D15
angestellten Berechnungen argumentiert, die in Beispiel
1 beschriebenen Stoffstrdme seien mit Fehlern behaftet,
so dass eindeutige Aussagen nicht zuladssig seien.
Allerdings hat die Beschwerdegegnerin mit Recht darauf
hingewiesen, dass sich der in D15 berechnete Verlust an
Butadien mit 0,31% des Ausgangsmaterials mit dem von
der Beschwerdegegnerin bestimmten Wert deckt. Die
Kammer sieht daher keinen Grund, an dieser Aussage des

Beispiels zu zweifeln.

Betreffend die Formulierung der zu ldsenden Aufgabe hat
die Beschwerdefiihrerin vorgebracht, die in Absatz
[0010] formulierte Aufgabe konne einem Aufgabe-Ldsungs-
Ansatz nicht zugrunde gelegt werden, weil sie bereits
in D1 geldst sei. Insbesondere gehe aus Absatz [0158]
des Patents hervor, dass der geringe Butadienverlust
durch das Abtriebsteil in Kolonne K1 sowie die

Ausschleusung in Strom 4b erreicht werden, und also



- 8 - T 1611/14

nicht durch andere Merkmale, die das Verfahren
moéglicherweise von dem der D1 unterscheiden. Diese
beiden Merkmale seien namlich bereits in der D1

entsprechend offenbart.

Die Kammer halt diese Argumente fir nicht stichhaltig.
Die angesprochene Passage in Absatz [0158] bezieht sich
auf den Vergleich von Beispiel 1 mit dem
Referenzbeispiel 2, das ohne Abtriebsteil arbeitet und
die Ausschleusung des Butens an anderer Stelle
vornimmt. In beiden Fallen wird jedoch der Strom
unreagierten Butadiens in den Reaktor zurickgefihrt,
was ja in D1 gerade nicht der Fall ist. Unabhangig
davon, ob Dl ein Abtriebsteil in der dortigen Kolonne 2
sowie die Ausschleusung im dortigen, in der Abbildung
unnummeriert gestrichelt eingezeichneten Strom
entsprechend offenbart, 16st D1 ja die oben formulierte
Aufgabe der Optimierung des Butadienumsatzes schon
deshalb nicht, weil keine RuUckfihrung des Butadiens in
den Reaktor stattfindet, sondern ein substanzieller
Teil des eingesetzten Butadiens idber Strom 8 aus dem

Verfahren ausgeschleust wird.

Die Formulierung der technischen Aufgabe gemdl Absatz
[0010] des Patents ist daher statthaft.

Naheliegen der Ldsung

Die beanspruchte Verfahrensfihrung, insbesondere die
Kombination der Rickfiihrung unreagierten Butadiens iber
Strom 2 in den Reaktor mit dem Ausschleusen des Stroms
4b zur Minimierung des Butadienverlusts ist aus dem

Stand der Technik nicht nahegelegt.
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D1 beschaftigt sich primdr mit einem Trennverfahren fir
Alkene mittels Hydrocyanierung der enthaltenen Diene,
auch wenn dazu teilweise Verfahrensschritte verwendet
werden, die ebenfalls im vorliegend beanspruchten
Verfahren definiert sind. Dies ist in D1 sowohl in den
Anspriichen als etwa auch in Spalte 1, Zeilen 5-12 oder
Zeilen 45-50 beschrieben. Dies wird ebenso bereits aus
der Zusammensetzung des Eduktstroms 5 deutlich, der ja
etwa zur Halfte aus Butadien und dem in der

Hydrocyanierung unreaktiven cis-Buten besteht.

Demgegeniiber beschaftigt sich das vorliegend
beanspruchte Verfahren mit dem technischen Problem, ein
Herstellungsverfahren von Pentennitril zu entwickeln,
bei dem die Verfahrensausbeute beziiglich Butadien
optimiert wird, wie oben ausgefithrt. Dabei soll
insbesondere der Verlust an Butadien beim Ausschleusen

des unreaktiven Butens minimiert werden.

Ein Fachmann hédtte ausgehend von D1 keine Veranlassung
gehabt, zur Lo6sung dieses Problems den Strom 8 in den
Hydrocyanierungsreaktor zurickzufihren. Dieser Strom
enthdalt ja Utber 80% unreaktives Buten, das sich daher
im Verfahren aufpegeln und die Hydrocyanierungsreaktion
zum Erliegen bringen bzw. einen GroBteil des
Reaktorvolumens unniitz belegen wiirde. Uber eine
moéglichst effiziente Ausschleusung des zu entfernenden
Butens aus einem derartigen Kreislauf wird in D1

iberhaupt nichts gesagt.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, der
Hauptunterschied des in D1 offenbarten zu dem in
Beispiel 1 des Patents beschriebenen Verfahrens bestehe
nicht in den beanspruchten Verfahrensschritten, sondern
in der Zusammensetzung der Edukt- und Produktstrome.

Diese seien allerdings keine Merkmale des Anspruchs.
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Wirde das Verfahren der D1 mit einem iUberwiegend aus
Butadien bestehenden Eduktstrom betrieben, so wirde der
Fachmann durchaus unreagiertes Butadien aus Strom 8 ins
Verfahren zuriickfithren, um dessen Umsatz zu optimieren.
Umgekehrt wirde ein Eduktstrom wie in der D1 auch im
vorliegend beanspruchten Verfahren zur Aufpegelung des
unreaktiven Butadiens fiihren. Uberdies entsprdche das
Ziel des Patents, moglichst wenig Butadien zusammen mit
dem Buten auszuschleusen, der Lehre der D1, Buten wvon

Butadien zu trennen.

Nach Ansicht der Kammer entspringen diese Argumente
einer rickschauenden Betrachtungsweise. Der Fachmann
hatte ja zunadchst den Zweck der D1, d. h. die
Abtrennung des Butens von Butadien, ausblenden und dann
auf den Gedanken kommen missen, dieses Verfahren,
moglicherweise unter Verwendung eines anderen
Eduktstroms, zur Herstellung von Pentennitril zu

optimieren.

Darauf gibt die Lehre der D1 jedoch keinerlei Hinweis,
weder in Bezug auf eine Zusammensetzung des Eduktstroms
wie im Beispiel der D1 noch in Bezug auf eine andere.
Die Idee, zur Optimierung des Butadienumsatzes in der
Hydrocyanierung Strom 8 in den Reaktor zurilickzufiihren
und zur Vermeidung der Aufpegelung des Butens dieses
dann Ulber die gestrichelte Linie in Abbildung 1 aus dem
Verfahren auszuschleusen, ist in D1 jedenfalls weder
angedeutet noch war dies flir den Fachmann nahegelegt.
Die Zusammensetzung des Stroms 9 ist in D1 nicht
angegeben, umso weniger die des mit der gestrichelten
Linie angedeuteten Stroms, der potentiell dem
Ausschleusestrom 4b entsprache. Die Trennung von Buten
und Butadien, d. h. die Anreicherung von Buten
gegenliber Butadien in Strom 8 im Verfahren der D1 kann

insofern auch nicht mit der Ausschleusung im
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vorliegenden Strom 4b gleichgesetzt werden, da das in
Strom 8 enthaltene Buten nach einer erfolgten
Rickfihrung in den Reaktor eben dort nicht mehr

ausgeschleust wurde.

Die Beschwerdefiihrerin hat dariber hinaus auf D8, und
insbesondere auf Abbildung 10.2 dort, hingewiesen, um
zu verdeutlichen, dass die Riuckfiihrung von unreagiertem
Butadien in den Hydrocyanierungsreaktor zur Minimierung
des Verlusts an unreagiertem Butadien dem Fachmann

wohlbekannt war.

Das in Abbildung 10.2 der D8 dargestellte Schema ist
eine Ubersicht Uber die doppelte Hydrocyanierung von
Butadien zur Herstellung von Adipodinitril. Dabei wird
nach der ersten Hydrocyanierung unreagiertes HCN und

Butadien in den Reaktor zurilickgefiihrt.

Allerdings wilirde dies den Fachmann ausgehend wvon D1
auch nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten
Verfahren fihren. Der Fachmann wiirde ja ausgehend von
D1 immer noch die Rickfihrung von Strom 8 in den
Reaktor als kontraproduktiv ansehen. Des weiteren
schweigt sich D8 dariiber aus, wie in einem solchen
Verfahren eine Aufpegelung des unreaktiven Butens
verhindert werden soll. Die Kombination der Rickfiihrung
des unreagierten Butadiens in Strom 2 und des
Ausschleusens des Butens iUber Strom 4b zur Verhinderung
der Aufpegelung desselben unter Minimierung des
Butadienverlusts geht daher aus der Kombination wvon D1

und D8 nicht hervor.

Da also bereits die im beanspruchten Verfahren
obligatorische Rickfiihrung des Butadiens in Strom 2
ausgehend von D1 nicht naheliegend war, braucht auf die

anderen im Verfahren diskutierten Unterschiede des
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beanspruchten Verfahrens im Vergleich zu D1 nicht

weiter eingegangen zu werden.

Insofern ist auch das Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin, die drei von ihr definierten
unterscheidenden Merkmale (siehe Punkt 2.1.3 oben)
stinden in keinem funktionellen Zusammenhang und
mussten daher als dreili separate Teilprobleme behandelt
werden, fir die Entscheidung unerheblich, da schon
allein die Rickfihrung des Butadiens als eines dieser

Merkmale fir den Fachmann nicht naheliegend war.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der
unabhangige Anspruch des Hauptantrags, und damit alle
Anspriche des Hauptantrags, die Erfordernisse des
Artikels 56 EPU erfiillen. Die eingereichten

Hilfsantrage kénnen daher unbeachtet bleiben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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