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Sachverhalt und Antréage

D e am 26. August 1998 ei ngegangene Beschwer de des
Beschwer def Gihrers (Ei nsprechender) richtet sich gegen
die am 26. Juni 1998 zur Post gegebene Entschei dung der
Ei nspruchsabteilung, mt welcher der Einspruch gegen das
eur opai schen Patent Nr. 533 048 zurickgew esen wurde.

1. I m Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinemgesanten Unfang wegen fehl ender
Dur chf ihr bar keit und mangel nder erfinderischer Tatigkeit
angegriffen worden. Zur Stitzung des Einspruchs wurden
di e fol genden Druckschriften angezogen:

(1) J. Org. Chem, 39, 564 - 566 (1974),
(2) J. Og. Synth., 57, 88 - 92 (1977) und
(3) J. Og. Chem, 58, 6129 - 6131 (1993).

I1l. D e Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung fest, dall der Cegenstand des Streitpatents
ausf uhrbar sei und auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Ausgehend von der Druckschrift (1) als
nachst ! i egendem St and der Techni k habe dem Streit patent
di e Auf gabe zugrunde gel egen, ein neues Verfahren zur
Herstel l ung von Lactanen bereitzustellen, welches von
| ei cht zugénglichen Ausgangsnaterialien ausgehe und
kei ne grofRen Mengen an Neben- und Abfal | produkten
liefere. D e erfindungsgenafle Reakti onsfihrung als
Krei sprozel3 sei vorteil haft gegeniber der Druckschrift
(1), da die Ausbeute bezogen auf die Sul fonyl verbi ndung
sehr hoch sei und wenig Abfall produziert werde. Das
ent stehende Sul finat werde mt Chlorcyan w eder zum
Sul fonyl cyanid regeneriert und erneut zur Cycloaddition
verwendet, weswegen nur mt einer quasi katalytischen
Menge Sul fonyl ver bi ndung gearbeitet werde. Das
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beanspruchte Verfahren beinhalte bereits den Kreisl auf
des Sul finats, der automatisch abl aufe, ohne dalR es der
Angabe weiterer Merkmale i m Anspruch bedirfe. D eser
Krei sprozel3 und die damt verbundenen Vorteil e seien
weder durch die Druckschrift (1) alleine noch durch
deren Konbination mt der Druckschrift (2) nahegel egt.

Zur Frage der Durchfuhrbarkeit der Erfindung stellte die
Ei nspruchsabteil ung fest, dall das anspruchsgenalle

Ver fahren, wenn auch mt schl echteren Ausbeuten,
ebenfalls in Wasser als alleinigemL6sungsnittel
funkti oni ere.

Der Beschwer def ihrer hat zur Begrindung sei ner
Beschwerde i mwesentlichen vorgetragen, dal3 der
CGegenstand des Streitpatents nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Aus der nachstliegenden
Druckschrift (1) sei die Unsetzung von 4-Met hyl phenyl -
sul fonyl cyanid mt Cycl opentadien in einer Ausbeute von
64 % beschrieben. Der fur die Entscheidungsfindung im

Ei nspruchsverfahren al s ausschl aggebend angesehene

Krei sprozel3 des Sul fonyl cyani ds werde weder im
Streitpatent beansprucht noch durch eines seiner

Bei spiel e belegt. Somt bestehe die objektive Aufgabe
des Streitpatents nicht in der Bereitstellung eines

Ver f ahrens, bei wel chem geri ngere Mengen an Neben- und
Abf al | produkten anfi el en, sondern lediglich in der
Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstell ung
von bekannten Lactanmen. Nachdemin der Streitpatent-
schrift die Expl osionsnei gung von 4-Met hyl phenyl -

sul fonyl cyanid reklam ert werde, sei es naheliegend
gewesen, nach ei nem anderen verfugbaren Sul fonyl cyanid
zu suchen. Dazu biete sich das bekannte

Met hyl sul fonyl cyanid an. In der Druckschrift (2) sei nun
dessen Herstellung aus Chl orcyan beschrieben. Zwar nmache
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das Streitpatent keine Angabe Uber die erzielte Ausbeute
bei der Verwendung von Methyl sul fonyl cyanid in der
Herstel l ung von Lactanen, diese sei indessen aus der
nachver offentlichten Druckschrift (3) zu entnehnen,

wel che gutachterlich das beanspruchte

Her st el | ungsverfahren nachstell e. Hi eraus gehe eine
Ausbeut e von 67,3 % hervor, die sich jedoch umbis zu

10 % verringere, umein weifBes Produkt zu erzeugen. Eine
noch deutlich verringerte Ausbeute erziele man im
Verfahren des Beispiels 2 des Streitpatents. Laut

gel tendem Anspruch 8 konne das beanspruchte Verfahren
auch allein mt Wasser als LOosungsm ttel ausgefihrt

wer den, wobei der Beschwerdefdhrer zu ei nem Produkt mt
ei nem Gehalt von lediglich 15,9 % Lactam gekommen sei

V. I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer am
10. Dezenber 2002 hat der Beschwer degegner
(Pat enti nhaber) ei nen gednderten, aus neun Ansprichen
best ehenden Anspruchssatz vorgel egt und die
Aufrechterhal tung des Streitpatents nur noch in diesem
Unf ange begehrt. Dessen unabhéangi ger Anspruch 1 |autet:

" 1. Verfahren zur Herstellung von Lactanen der
al | genei nen For nel

NH
RO
. 72 4\\\3

worin R' und R? entweder unabhangi g vonei nander
Wasserstoff, Al kyl, Aryl, Al koxy, Aryloxy, Al kylthio,
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Arylthio oder Trialkylsilyloxy bedeuten oder zusamen
ei ne Met handi yl - oder Ethandiyl gruppe bil den,

R® und R* unabhangi g vonei nander Wasserstoff, Al kyl,
Aryl, Al koxy, Aryloxy, Al kylthio, Arylthio oder

Tri al kyl si |l yl oxy bedeut en

und R und R® entweder unabhéngi g vonei nander
Wasserstoff, Al kyl, Aryl, Al koxy, Aryloxy, Al kylthio,
Arylthio oder Trialkylsilyloxy bedeuten oder zusamen
mt den beiden durch die Doppel bi ndung ver bundenen

Kohl enst of f at omen des Lactanrings ei nen carbocyclischen
oder heterocyclischen Ring mt 5 bis 8 Ringgliedern
bi | den, wobei di e oben genannten Al kyl-, Al koxy- und

Al kyl t hi o- G uppen solche mt 1 bis 4 Kohl enstoffatonen
sind und die Aryl-Aryloxy- und Arylthio-G uppen
substituierte oder unsubstituierte Reste mt 6 bis 12
Kohl enst of f at onen si nd,

dadurch gekennzei chnet, dal3 ein 1, 3-Di en der allgeneinen
For el

R 11

pd

worin R!' bis R die oben genannten Bedeutungen haben, mit
Chl orcyan in Gegenwart von Wasser und einer Sulfinsaure
der all genei nen For nel

R- SO,H 11
worin R eine C-GCs- Al kyl gruppe oder eine gegebenenfalls
substituierte Phenyl gruppe ist, und/ oder eines Sal zes

davon bei einem pH von 2 bis 7 einer Cycloaddition und
anschl i elend ei ner Hydrol yse unterzogen wird, wobei die
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Sul fi nsdure und/ oder das Sulfinat in einer Menge von
weni ger als 0,5 nol, bezogen auf 1 nol des 1, 3-Diens,
ei ngeset zt werden. "

\Y/ Der Beschwer degegner hat dem Vor bri ngen des
Beschwer def Ghrers w dersprochen und i m wesentlichen
ausgefuhrt, dall die nachstliegende Druckschrift (1) ein
di skontinuierliches Verfahren zur Herstellung von
Lact amen beschrei be. Dengegentuber habe di e Aufgabe des
Streitpatents darin bestanden, ein neues Herstell ungs-
verfahren bereitzustellen, welches von |eicht
zugéngl i chen Ausgangsmateri alien ausgehe und kei ne
grofRen Mengen an Neben- und Abfall produkten produziere.
Das beanspruchte Verfahren | 6se di ese Aufgabe, da es im
CGegensat z zum Vor bri ngen des Beschwer def ihrers sehr wohl
ei nen Krei sprozeld beschrei be, in demdas Sul fonyl cyanid
i mKreislauf gefihrt werde. Bei der beanspruchten
Reakt i onsf ihrung erfol ge namich nicht nur die in situ
Bi | dung von Sul fonyl cyanid, das dann mt dem D en eine
Cycl oaddi ti on ei ngehe, sondern auch di e Hydrol yse des
erhal tenen Di el s- Al der - Addukt es zum Lactam und di e
Regenerati on vom Sul fi nat zum Sul f onyl cyani d, wodur ch
der Zykl us geschl ossen werde. Es erfol ge daher die
Regenerati on von Sul fonyl cyanid und somt seine erneute
Bereitstellung zur Cycloaddition unter den genannten
Reakt i onsbedi ngungen zwangsl &ufi g, ohne dafll es hierzu

wei terer VerfahrensmalBnahnmen bedirfe. Dies ergebe sich
auch aus dem unterst 6chi onetri schen Ei nsatz der

Sul fonyl ver bi ndung. Di e Beispiele des Streitpatents
zei gten, dall Lactam i m anspruchsgen@f3en Verfahren in
ei ner Ausbeute erhalten werde, die ein Vielfaches der
ei ngeset zt en Mol menge der Sul fonyl ver bi ndung betr age,
d. h. die Ausbeute an Lactam bezogen auf eingesetztes
Sul finat sei sehr hoch, und dal} i nsbesondere nur wenig
Abf al | produziert werde.

0043.D Y A



- 6 - T 0854/98

D ese Reaktionsfiuhrung und die damt verbundenen
Vorteil e wirden weder durch die Druckschrift (1) allein
noch in Konmbination mt der Druckschrift (2) nahegel egt.
Di e Anspruche 2 bis 9 seien von Anspruch 1 abhéngi g,
dessen erfinderische Qualitat jene mttrage. Dies gelte
not wendi ger wei se ebenfalls fir den vom Beschwer def Ghrer
angegri ffenen Anspruch 8. Auch dessen Ausf dhrungsform

habe den Vorteil, daR das Sulfinat nur in geringen
Mengen ei ngesetzt werden misse, so dall weni g Abfal
ent st ehe.

VII. Der Beschwerdefihrer hat beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde

zur ickzuwei sen und das Patent auf G undl age der in der
nindl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Anspriche 1 bis 9
sow e der angepalten Beschrei bung aufrechtzuerhalten.

VIII. D e mindliche Verhandlung vor der Kamer hat in
Abwesenheit des Beschwerdef ihrers stattgefunden, der
nach ordnungsgeméf3er Ladung mt Schriftsatz vom
18. Novenber 2002 angekindi gt hatte nicht teilzunehnen.

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung ver kindet .

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Anderungen (Artikel 123 EPU)

D e MaBnahnme des erteilten Anspruchs 6, weniger als
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0,5 nol Sul finsdure(sal z) einzusetzen, ist in den

gel tenden Anspruch 1 aufgenommen worden. Di ese Ander ung
des erteilten Anspruchs 1 findet auch ihre Stitze im
ursprunglichen Anspruch 6, so dalR sie uUber den Inhalt
der Annel dung in ihrer eingereichten Fassung nicht

hi naus geht.

D ese Abanderung beschr &nkt den beanspruchten
Gegenst and, wodurch der Schutzbereich des Streitpatents
imVergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wrd.

Der geltende Anspruchssatz erfdllt denzufolge alle
Vor ausset zungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Der Beschwer def ihrer hat den Ei nwand der mnangel nden
Ausf Ghr barkeit i m Beschwer deverfahren nicht geltend
gemacht. Nachdem Uberdi es di e Durchf dhrbarkeit der
beanspruchten Erfindung in der angefochtenen

Ent schei dung festgestellt wurde, sieht die Kammer keine
Ver anl assung, von sich aus die Ausfuhrbarkeit in Zweifel
zu zi ehen, so dal sich weitere Ausfihrungen hierzu

er ubri gen.

Erfinderi sche Tatigkeit

Es verbl ei bt daher zu prifen, ob der beanspruchte
Cegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Lactanmen durch Umset zung von Chlorcyan mt
Sul finsdure(sal z) zuminternedi & entstehenden
Sul fonyl cyani d, wel ches unm ttel bar eine Cycloaddition
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mt Di enen eingeht, und anschliefRender Hydrolyse. D e
Druckschrift (1) beschreibt nun ein Verfahren zur
Herstel l ung von Lactanmen auf dem gl ei chen Synt heseweg,
begi nnend al l erdings erst mt dem Sul fonylcyanid. D e
Kanmer betrachtet daher, im Ei nklang mt der Vorinstanz,
dem Beschwer def threr und dem Beschwer degegner, diese
Druckschrift als néchstliegenden Stand der Technik. Sie
wird auch in der Streitpatentschrift als nachstliegender
Stand der Techni k genannt (Seite 2, Zeile 44).

So offenbart die Druckschrift (1) im Reaktionsschema

auf Seite 565, |linke Spalte die Cycloaddition von

Sul f onyl cyani den, di e eine substituierte Phenyl gruppe
tragen (siehe patentgemafle Fornel 111), an das 1, 3-Dien
Cycl opent adi en zum ent sprechenden Cycl oaddukt und dessen
anschl i eRende Hydrol yse. Dieser Syntheseweg wird in der
"Experimental Section" auf Seite 565, rechte Spalte,
erste und dritte Reaktion naher ausgefihrt, wobei die
Cycloaddition nicht in Gegenwart von Wasser durchgef hrt
wird. Damt entspricht das Verfahren der Druckschrift
(1), insoweit es die Cycloaddition als solche und die
Hydrol yse betrifft, dem anspruchsgenéfRen Verfahren, was
zwi schen Beschwer def ihrer und Beschwer degegner
unstrittig ist.

Ausgehend von der Druckschrift (1) als néchstliegendem
Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Lactanen
bereitzustell en, wel ches von |eicht zugéanglichen
Ausgangsmat eri al i en ausgeht und kei ne grof3en Mengen an
Neben- und Abfal | produkten produziert (siehe
Streitpatentschrift Spalte 2, Zeilen 20 bis 22). In der
niundl i chen Ver handl ung vor der Kanmmer hat der

Beschwer degegner auch auf di ese patent gemalRe Auf gabe
abgehoben.
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Zur LoOsung der oben genannten Aufgabe schl agt das
Streitpatent das Verfahren zur Herstellung von Lactanen
gemalR Anspruch 1 vor, in welchemein 1,3-Dien mt

Chl orcyan und Sul finsare(sal z) der anspruchsgenil3en
Formel (111) in Gegenwart von Wasser einer Cycloaddition
und anschl i eender Hydrol yse unterzogen w rd, wobei
weniger als 0,5 nol Sulfinsaure(salz) per nmol 1,3-Dien
ei ngeset zt w rd.

Bei di eser anspruchsgen@llen Reakti onsftdhrung wird

Sul fonyl cyanid als tatséachlicher Reaktand in der

Cycl oaddition intermedi a und in situ durch Ursetzung
von Chlorcyan mt Sul finsdure(salz) erzeugt und dann
unm ttel bar ohne Zw scheni sol i erung der Cycl oaddition
unterworfen. Bei der nachfol genden Hydrol yse ent st eht

ei nerseits das Lactam al s Endprodukt und andererseits
zwangsl aufig Sul finsaure(sal z), welche(s), im Gegensatz
zum Vor bri ngen des Beschwerdef ihrers, bei der
anspruchsgenméafRen Verfahrensf 0hrung automati sch im
Krei sl auf gefiuhrt wird, so dall daraus mttels des

Chl orcyans wi eder Sul fonylcyanid regeneriert wird (siehe
auch Streitpatentschrift Seite 2, Zeile 54 bis 58;
Seite 3, Reaktionsschema). Dieser Kreislauf wird auch
dadurch erzwungen, dafl3 Sul fi nsaure(sal z) anspruchsgenafld
nur in einer weit unterstoéchi onmetri schen Menge von

weni ger als 50 nol % i m Verfahren vorhanden i st.

Der Beschwerdegegner hat auf seine Ausfihrungsbei spiele
in der Streitpatentschrift hingew esen, um zu bel egen
dalR di e patentgenélle Losung der oben genannten Auf gabe
erfolgreich ist. So zeigen di ese Beispiele, dall bei der
anspruchsgenméafRen Verfahrensdur chf Ghrung das Lactamin
ei ner Ei ntopfreaktion durch Cycloaddition des aus dem
| ei cht zuganglichen Ausgangsmaterial Chlorcyan in situ
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ent st ehenden Sul fonyl cyanids an das 1,3-Dien in
CGegenwart von Wasser und anschli elBender Hydrol yse
erhalten wird. Nachdem Sul fi nsaure(sal z) anspruchsgenafld
nur in weit unterstochionetri schen Mengen ei ngeset zt
wird, namich in weniger als 0,5 nol per mol 1, 3-Dien
wer den nach Beendi gung des Herstellungsverfahrens nur
geringere Mengen an di esem Abfal | produkt produziert
(siehe auch Streitpatentschrift Seite 3, Zeilen 1 und
2). Die Kamer hat daher keine Veranl assung, den Erfolg
der patentgenaflen Lésung in Zweifel zu ziehen

Der Beschwerdef ihrer hat zwar gerugt, dalR bei der

al | ei ni gen Verwendung von Wasser als Loésungsmttel das
anspruchsgenéfle Verfahren nur geringe Ausbeuten an
Lactam liefere. Eine etwaige Unterlegenheit oder auch
Uber | egenheit des anspruchsgemiaBen Verfahrens

hi nsichtlich einer zu erziel enden Lactam Ausbeute kann
i ndessen dahi nst ehen, nachdem di e pat ent gen@l3e Auf gabe
nicht in der Bereitstellung eines ausbeutenalig

ver besserten Verfahrens besteht, sondern lediglich die
Zurverfigungstel l ung eines Verfahrens betrifft, das von
| ei cht zugénglichen Ausgangsmaterialien ausgeht und nur
geringe Mengen an Neben- und Abfall produkten erzeugt.
Der Ei nwand des Beschwerdef ihrers vermag fol glich nicht
dur chzugrei f en.

4.5 Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte Aufgabe durch
die Bereitstellung der anspruchsgenél3en
Zusamenset zungen zu | dsen

4.5.1 Die nachstliegende Druckschrift (1) setzt das
Sul fonyl cyanid als sol ches al s Ausgangsver bi ndung ei n.
Sie lalt jeglichen H nweis auf die erfindungs-
wesent |l i chen MalBnahnmen des pat ent gemafRen Verfahrens zur
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Herstel l ung von Lactanen verm ssen. Folglich enthéalt sie
auch kei ne Anregung, das Sul fonylcyanid in situ zu
erzeugen und Sul finsaure(salz) imKreislauf zu fihren
sow e die Cycloaddition in Gegenwart von Wasser

vor zunehnmen, um di e pat ent genél3e Auf gabe, von | eicht
zugéngl i chen Ausgangsmateri alien auszugehen und kei ne
groflen Mengen an Neben- und Abfall produkten zu

produzi eren, zu | 6sen. D ese Druckschrift allein vernag
somt die anspruchsgendafle Losung di eser Aufgabe nicht
nahezul egen.

D e ferner angezogene Druckschrift (2) beschrei bt

| ediglich die Herstellung von Sul fonyl cyani den aus

Chl orcyan und Sul finsauresal z, wobei das Sul fonyl cyanid
al s Endprodukt in reiner Formisoliert wird (Seite 88,
funftletzte Zeile). Diese Druckschrift weist zwar ganz
al I genein auf die Mdglichkeit der Cycloaddition von

Sul fonyl cyani den an Diene hin (Seite 91, Absatz 3,
Mtte), sie enthdlt jedoch weder einen H nweis auf die
erfindungswesent | i chen MalBnahnen des patent genéal3en

Her st el | ungsverfahrens, nam ich das Sul fonyl cyanid far
die Cycloaddition intermedi a und in situ zu erzeugen
sow e Sul finsaure(salz) imKreislauf zu fihren, um das
Sul fonyl cyani d i m Ver| auf des Herstellungsverfahrens

W eder zu regenerieren, noch auf die patentgenmalle

Auf gabe, keine grofRen Mengen an Neben- und

Abf al | produkten zu produzieren. Die Druckschrift (2)
kann daher auch in Konmbination mt der Druckschrift (1)
ni cht das anspruchsgenmafRe Verfahren nahel egen.

Di e Druckschrift (3) ist nachveroffentlicht und schei det
daher als Stand der Techni k aus, der bei der Beurteilung

der erfinderischen Tatigkeit heranzuzi ehen ist.

D e Kammer konmt daher zu dem Ergebnis, dal3 der



. 12 - T 0854/ 98

Cegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents dem
Fachmann durch den Stand der Techni k ni cht nahegel egt
wird und damt auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPU ber uht.

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 9 betreffen weitere
Ausgest al tungen des Herstellungsverfahrens genmald
Anspruch 1 und werden von dessen Patentf ahi gkeit
get r agen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wird entschi eden

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Anordnung, das Patent auf G undlage der in der
nmindl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Pat ent anspriche 1
bis 9 und Beschrei bung Seiten 2 bis 4
aufrecht zuer hal t en

Der Geschéaftsstel |l enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin J. Jonk
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