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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 57 223

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterin Schwarz-Angele und der

Richter Dr. Egerer und Dr. Lange

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts wird aufgehoben und das Patent
wird beschrankt aufrechterhalten auf Grundlage der Patentanspri-
che 1 bis 2 gemald Hauptantrag, Uberreicht in der mindlichen Ver-
handlung,

angepasste Beschreibung, Uberreicht in der mindlichen Verhand-

lung.

Grinde

Auf die am 11. Dezember 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche

Patent- und Markenamt das Patent 198 57 223 mit der Bezeichnung

.verfahren zur Herstellung von Propylsilanen®

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 8. Juni 2000.

Nach Prufung des dagegen eingelegten Einspruchs wurde das Patent mit Be-

schluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

31. Marz 2004 widerrufen. Dem Beschluss lagen gemald Hauptantrag die Patent-



anspruche 1 bis 5 in der erteilten Fassung gemaR Hilfsantrag die Patentanspru-

che 1 bis 4 vom 23. September 2003 zugrunde.

Die Patentanspriiche in der erteilten Fassung und damit gemald Hauptantrag hat-

ten folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Hersiellung von 3-funktionalisierten
Propylsilanen durch Addition von Allylverbindungen
der allgemeinen Formel TV

LO=CH-CILX  (IV)

wobei X = 1, Br, I, F, CN, SCN, §H, R, OH, NRR!

und OR sein kann und R und R., beide unabhingig
voneinander, (C-CalAlkyl oder (C5-CrlAlkyl bedeu-
ten, an Silane der Formel V

RRRH (V)

wobei RZ, RY, RY, alle unabh#ingig voneinander, Was-
serstoff, Halopen, (Ci-CeAlkyl, (C-Cg)Haloalkyl,
(Ca-Ca)Ally], (Cy-CadAlkoxy, Phenvl, Aryl oder Aral-
kyl bedeuten kiinnen, bei Reaktionstemperaturen zwi-
schen b und 200°C und Drilcken gwischen 200 mbar
und 10 bar in Gegenwart eines Katalysators, dadurch
gekennzeichnet, dall der Katalysator ein getrigerter
Multielementkatalysator ist, bei demn ein Hlement Pla-
tin isL

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekeonzeich-
net, dal die weiteren Elemente des Katalysators Titan,
Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Chrom, Molybdin,
Wolfram, Mangan, Rhenium, Eisen, Rutheniwm, Os-
mium, Kobalt, Rhodium, Iridium, Nickel, Kupfer, Sil-
ber, Gold, Zink, Aluminium, Gallium, Tadium, Zinn,
Blei, Antimon, Bismut, Samariom undfoder Schwefel
sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dal alg Silan der Formel V, Tochlorsilan, Methyl-
bvdrogendichlorsilan, Propylhydrogendichlorsilan
oder Dimethylhydrogenchlorsilan verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf der Triger Aktivkohle, Koks oder Graphit,
Zeolith, Deloxan, Carbid oder anorgamsches Oxid, wie
Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Silikate, Titandioxid
oder Ziroonoxdd ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Platinkomponente eine anorganische, orga-
nische oder metallorganische Flatinverbindung ist.



Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 1 bis 4 gemaf Hilfsantrag wird auf die

Patentakte verwiesen.

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begriindet, dass der Ge-
genstand des Patentanspruchs1l gemall Hauptantrag gegenldber der
US 4 533 744 (1) nicht mehr neu sei, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ge-
malfd Hilfsantrag gegeniber der US 4 089 882 (5) i. V. m. den Druckschriften (1)
und DE 41 19 994 Al (3) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

In der miundlichen Verhandlung am 8. Dezember 2008 Uberreichte die Patentinha-

berin neue Patentanspriche 1 bis 2 folgenden Wortlauts:

»L. Verfahren zur Herstellung von 3-funktionalisierten Propylsila-
nen durch Addition von Allylverbindungen der allgemeinen For-

mel IV

H,C=CH-CHX  (IV),
wobei C = Cl, Br, J, F, CN, SCN, SH, SR, OH, NRR* und OR sein
kann und R und R*, beide unabhéngig voneinander, (C1-Cg)-Alkyl
oder (C3-Cy)-Alkyl bedeuten,
an Silane der Formel V

R?R3RISIH  (V),

wobei R?, R® R* alle unabhangig voneinander, Wasserstoff, Halo-

gen, (C1-Cg)-Alkyl, (C,-Cg)-Haloalkyl, (C3-Cg)-Allyl, (C1-C4)-Alkoxy,
Phenyl, Aryl oder Aralkyl bedeuten kdnnen,



bei Reaktionstemperaturen zwischen 0 und 200°C und Driicken
zwischen 200 mbar und 10 bar in Gegenwart eines Katalysators,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Katalysator ein getragerter Multielementkatalysator ist,
bei dem der Trager Aktivkohle ist und die Elemente Platin und In-
dium sind, wobei der getragerte Multielementkatalysator erhéltlich
ist, indem man eine Platinverbindung und eine Indiumverbindung
auf den Trager aufbringt und mit Wasserstoff bei Temperaturen
oberhalb von 400°C reduziert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als
Silan der Formel V Trichlorsilan, Methylhydrogendichlorsilan, Pro-
pylhydrogendichlorsilan oder Dimethylhydrogenchlorsilan verwen-

det wird."

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 sei gegenuber dem vorgebrachten Stand der Technik neu und erfinde-

risch.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent be-
schrankt aufrechtzuerhalten auf Grundlage der Patentanspriche 1
bis 2 gemald Hauptantrag, Uberreicht in der mindlichen Verhand-
lung,

angepasste Beschreibung, tberreicht in der mindlichen Verhand-

lung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zuldssig (PatG § 73). Sie ist unter Berucksichtigung des nunmehr geltenden
Patentbegehrens gemal Hauptantrag als dem einzigen Antrag in der Sache auch

begriindet.

Die geanderten Patentanspruche finden ihre Offenbarung in den urspringlichen
und in den erteilten Unterlagen. Sie ergeben sich aus den urspringlichen Unterla-
gen (vgl. PA Bl. 1 bis 19, Anspr. 1 bis 4i. V. m. Beisp. 5, 6, 13, 14 sowie S. 5 Z. 13
bis 22) sowie aus der erteilten Fassung (vgl. DE 198 57 223 C1 Anspr. 1 bis 4
I. V. m. Beisp. 5, 6 13, 14 sowie Beschr. Sp. 3 Z. 21 bis 30).

Mit dieser geanderten Anspruchsfassung ist auch das Vorbringen der Einspre-
chenden und Beschwerdegegnerin wegen unzulassiger Erweiterung betreffend
der Rolle von Schwefel als zusatzliches Element des Multielementkatalysators hin-

fallig.

Die Ausfuhrbarkeit, die seitens der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin so-

wohl hinsichtlich der Definition der Allylverbindungen der Formel IV als auch hin-
sichtlich der Definition der Silane der Formel V, dariber hinaus auch hinsichtlich
der Selektivitat im beanspruchten Umfang angegriffen wurde, ist gegeben.

Denn die Restebedeutungen Phenyl und Aryl fir R? bis R* in den Silanen der all-
gemeinen Formel V sowie C1-C6-Alkyl und C3-C7-Alkyl fir R und R in den Allyl-
verbindungen der allgemeinen Formel IV Uberlappen sich zwar jeweils, was je-
doch nicht dazu fuhrt, dass Unklarheit dariber besteht, was unter Schutz gestellt
ist oder dass gar die Ausfuihrbarkeit im beanspruchten Umfang in Frage zu stellen

ist.



Was die Lésung der Aufgabe im beanspruchten Umfang betreffend die angestreb-
te Selektivitat anbelangt, ist das Verfahren ohne Weiteres ausfuhrbar und zwar un-
abhangig davon, ob die angestrebte Erhdhung der Selektivitat in jedem Fall tat-
sachlich erreicht werden kann. Bei dem diesbeziiglich geltend gemachten Aus-
fuhrbarkeitsmangel handelt es sich vielmehr um die Frage der Glaubhaftmachung
eines Uberraschenden technischen Effekts im beanspruchten Umfang, die gege-

benenfalls bei der Abhandlung der erfinderischen Tatigkeit zu beantworten ist.

Die Neuheit des nunmehr eingeschréankten Verfahrens zur Herstellung 3-funktio-
nalisierter Propylsilane ist anzuerkennen, da in keiner der im Verfahren befindli-
chen Druckschriften eine Hydrosilylierung beschrieben ist, bei der ein getragerter
Multielement-Katalysator mit den beiden Elementen Platin und Indium auf den

Trager Aktivkohle eingesetzt wird.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen T&-
tigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
die gemal Streitpatent darin besteht, ein Verfahren zur Herstellung von 3-funktio-
nalisierten Propylsilanen zu entwickeln, das die Nachteile des Standes der Tech-
nik, insbesondere Nebenreaktionen unter Bildung von Propen und Siliciumtetra-
chlorid, welche beispielsweise in dem Molverhéltnis von Chlorpropylsilan zu Sili-
ciumtetrachlorid im Rohprodukt als Mal3 fir die Selektivitat zum Ausdruck kommt,
verbessert. Als typisches Molverhéltnis des Standes der Technik nennt die Patent-
inhaberin hierzu Werte zwischen 2,33 zu 1 und 3 zu 1 (vgl. DE 198 57 223 C1
Sp. linsbes. Z. 24 bis 41 und Z. 65 bis 67).

Der Senat kommt zu dem Ergebnis, dass der Fachmann, hier ein Chemiker mit
speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse organisch-chemischer Syn-
thesen, aus den im Verfahren befindlichen Druckschriften, einzeln oder in deren

Zusammenschau, keine Anregungen oder Anhaltspunkte zu einer Losung der Auf-



gabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des geéanderten, geltenden Patent-

anspruchs 1 entnehmen konnte.

Zwar ist in der US 4 089 882 (5) bereits ein binarer Katalysator beschrieben, der

Zinn als weiteres Element neben Platin enthalt und eine Verbesserung des Ne-
benproduktspektrums der Hydrosilylierungsreaktion bewirkt (vgl. (5), Sp. 1 Z. 55
bis Sp. 2 Z. 4, insbes. Sp. 1 Z. 68 bis Sp. 2 Z. 1,i. V. m. Sp. 2 Z. 16 bis 18). Ein
getragerter Multielement-Katalysator, der sich aus den beiden Elementen Indium

und Platin zusammensetzt, lasst sich daraus jedoch nicht ableiten.

Auch aus den Angaben in der US 4 276 426 (4), wonach als Katalysatoren einer

Hydrosilylierungsreaktion Verbindungen oder Komplexe des Pt, Rh, Pd, Co, Ni
und Fe eingesetzt werden kdnnen (vgl. (4) Sp. 3 Z. 18 bis 39), erhélt der Fach-
mann keinerlei Anregung und gelangt deshalb auch nicht zu der Verwendung ei-
nes getragerten Multielement-Katalysators mit Indium gemeinsam mit Platin auf
Aktivkohle.

Die uUbrigen vorgebrachten Druckschriften liegen demgegentber weiter ab und
vermodgen deshalb die Patentfahigkeit des nunmehr eingeschrankten, bean-
spruchten Verfahrens nicht in Frage zu stellen.

Dem Vorbringen der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin, das beanspruch-
te Verfahren l6se nicht die Aufgabe und es sei kein Uberraschender Effekt gegen-
Uber dem Stand der Technik erkennbar, kann der Senat nicht beitreten.

Denn die Beispiele des Standes der Technik, auf welche die Einsprechende und
Beschwerdefihrerin ihren Einwand eines fehlenden Effekts und damit mangelnder
erfinderischer Tatigkeit stutzt, sind nicht mit den Beispielen des Streitpatents ver-
gleichbar.

Zudem hat die Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin anhand zahlenmaRig be-

stimmt gehaltener Vergleichsversuche fur Indium gemeinsam mit Platin auf Aktiv-



kohle als Trager (vgl. die in der mundlichen Verhandlung Uberreichte tabellarische
Ubersicht) sowohl eine verbesserte Selektivitat als auch eine verbesserte Ausbeu-
te aufgezeigt, insbesondere gegenuiber solchen getragerten Multielement-Kataly-
satoren, die aus Platin und Schwefel oder Aluminium als zusatzlichem Element

bestehen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfillt somit samtliche Patentierungserfor-
dernisse, Patentanspruch 1 ist deshalb gewéhrbar. Mit diesem ist auch Patentan-
spruch 2 gewahrbar, der vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens gemal} Pa-

tentanspruch 1 bezuglich des eingesetzten Silans der Formel | betrifft.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange

Ko



