BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 4/10 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 53 377

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 4. Marz 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, und der Richter Dr. Egerer
und Dr. Wismeth

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts wird aufgehoben und das Patent

DE 197 53 377 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 2. Dezember 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche

Patent- und Markenamt das Patent 197 53 377 mit der Bezeichnung

,verfahren zur Herstellung von e-Caprolactam aus Extraktwasser
der PA-6-Synthese”

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 10. Juli 2008.

Nach Prufung des dagegen eingelegten Einspruchs wurde das Patent mit Be-
schluss der Patentabteilung 44 vom 24. September 2009 aufrechterhalten. Dem
Beschluss lagen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 6 folgenden Wortlauts zu-
grunde:



1. Verfahren zur Herstellung von e-Caprolactam
aus Extraktwasser von durch hydrolytische Polymeri-
sation erhaltenem Polycaprolactam, wobei
(i) das Extraktwasser durch ein- oder mehrstufiges
Abdestillieren von Wasser auf einen Feststoffanteil
von mindestens 70 Gew.-% aufkonzentriert wird,

(i) aus dem aufkonzentrierten Extraktwasser aus (i)
durch Abtrennen eines e-Caprolactam/Wasser-
dampfgemisches ein Extrakt mit 33 bis 67
Gew.-%e-Caprolactam und 67 bis 33 Gew.-% Oligo-
meren einschliellich Dimeren gewonnen wird,

i} der Extrakt aus (i) in Gegenwart esines Katalysa-
tors und von lberhitztem Wasserdampf depolymeri-
siert wird, wobei ein Dampfgemisch aus 16 bis 33
Gew-% e-Caprolactam und 84 bis 67 Gew.-% Was-

sar, gewonnen wird, und

(iv) aus den e-Caprolactam/Wasserdampfgemischen
der Prozefstufen (ii) und (iii) durch ein- oder mehr-
stufiges Abdestillieren von Wasser e-Caprolactam mit
einem Wassergehalt von nicht mehr als 15 Gew.-%,
und einem Dimerengehalt von nicht mehr 25 als 0,2
Gew .-% gewonnen wird,

dadurch gekennzaeichnet, dass der (berhitzte Was-
serdampf in Stufe {ii) eine Temperatur im Bereich
von 250 bis 450°C hat.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dal das e-Caprolactam/Wasser-Dampfge-
misch aus Stufe (ii) und/oder aus Stufe (jii) vor Eintritt
in Stufe (iv) kondensiert wird.

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dalk als Katalysator in Stu-
fe (iii) Phosphorsaure verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dalt das Extrakiwasser in
Stufe (i) bis auf einen Feststoffanteil von mindestens
90 Gew <% aufkonzentriert wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dal das in Stufe (iv) ge-
wonnene e-Caprolactam einen Wassargehalt wvon
nicht mehr als 4 Gew.-% und einen Dimerengehalt
von nicht mehr als 0,05 Gew.-% hat.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das in Stufe (iv) ge-
wonnene e-Caprolactam allein oder im Gemisch mit
frischem e-Caprolactam einer hydrolytischen Poly-
merisation zu Polycaprolactam unterworfen wird.



Der Patentgegenstand sei gegenuber dem vorgebrachten Stand der Technik neu
und erfinderisch, da weder aus der WO 94/06763 A1(5) noch aus
Chemiefasern/Textilindustrie 30/82 (1980) S. 506-510 (6) sowie den Ubrigen im
Verfahren befindlichen Druckschriften das streitpatentgemalle Verfahren direkt

und unmittelbar hervorgehe, auch nicht in deren Zusammenschau.

Gegen die Entscheidung der Patentabteilung dber die unverédnderte
Aufrechterhaltung des Patents hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom
8. Dezember 2009 Beschwerde eingelegt, mit Schriftsatz vom 18. November 2010
die Beschwerde begrindet und beantragt, den Beschluss der Patentabteilung
aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise mundliche
Verhandlung anzuberaumen.

In der Beschwerdebegriindung fuhrt sie im Wesentlichen aus, der Gegenstand der
Patentanspriiche 1 bis 6 gehe bereits vollstandig aus DE 30 30 735 Al (7) hervor,
und sei deshalb demgegeniber nicht mehr neu. Nicht expressis verbis bzw.
explizit beschriebene Zahlenwerte und Zahlenbereiche ergeben sich bei der
Ausfihrung der Verfahrensschritte von selbst, sodass die betreffenden
Teilmerkmale implizit offenbart seien. Jedenfalls beruhe der Patentgegenstand
demgegentber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, gegebenenfalls in
Kombination mit den Lehren aus Fibre Chemistry, March 1986, S. 229-241 (8) und
aus der US 3559 640 (9). Entsprechendes treffe fur die Druckschrift (6) zu.
Insbesondere gebe bereits die Figur auf Seite 3 in (6), die im Wesentlichen der
Figur 1 des Streitpatents entspreche, samtliche Verfahrensmerkmale des
streitgegenstandlichen Verfahrens wieder. Im Ubrigen verweist sie auf das
schriftliche Vorbringen im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt und auf die dort entgegengehalten Druckschriften.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Beschwerdefihrerin mit Schriftsatz
vom 12. April 2011 in allen Punkten widersprochen und beantragt, die
Beschwerde zurtckzuweisen, hilfswiese muindliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Patentfahigkeit des Verfahrens des angegriffenen Patents sei auch gegenuber



den im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgebrachten Druckschriften (7) bis (9)

gegeben.

In der mundlichen Verhandlung am 4. Méarz 2013 hat die Patentinhaberin und
Beschwerdegegnerin einen Hilfsantrag eingereicht mit den Patentanspriichen 1
bis 5 folgenden Wortlauts:

,1. Verfahren zur Herstellung von ¢-Caprolactam aus
Extraktwasser von durch hydrolytische Polymerisation erhaltenem
Polycaprolactam, wobei

(i) das Extraktwasser durch ein- oder mehrstufiges Abdestillieren
von Wasser auf einen Feststoffanteil von mindestens 70 Gew.-%
aufkonzentriert wird,

(i) aus dem aufkonzentrierten Extraktwasser aus (i) durch
Abtrennen eines ¢-Caprolactam/Wasserdampfgemisches ein
Extrakt mit 33 bis 67 Gew.-% ¢-Caprolactam und 67 bis 33 Gew.-
% Oligomeren einschlief3lich Dimeren gewonnen wird,

(iii) der Extrakt aus (ii) in Gegenwart von Phosphorsaure und von
Uberhitztem Wasserdampf depolymerisiert wird, wobei ein
Dampfgemisch aus 16 bis 33 Gew.-% e-Caprolactam und 84 bis
67 Gew.-% Wasser, gewonnen wird, und

(iv) aus den e¢-Caprolactam/Wasserdampfgemischen der
Prozel3stufen (i) und (iii) durch ein- oder mehrstufiges
Abdestillieren von Wasser e-Caprolactam mit einem Wassergehalt
von nicht mehr als 15 Gew.-%, und einem Dimerengehalt von
nicht mehr als 0,2 Gew.-% gewonnen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass der Uberhitzte Wasserdampf in

Stufe (iii) eine Temperatur im Bereich von 250 bis 450 °C hat.



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf? das
e-Caprolactam/Wasser-Dampfgemisch aus Stufe (ii) und/oder aus

Stufe (iii) vor Eintritt in Stufe (iv) kondensiert wird.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Extraktwasser in Stufe (i) bis auf einen

Feststoffanteil von mindestens 90 Gew.-% aufkonzentriert wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das in Stufe (iv) gewonnene ¢-Caprolactam
einen Wassergehalt von nicht mehr als 4 Gew.-% und einen

Dimerengehalt von nicht mehr als 0,05 Gew.-% hat.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das in Stufe (iv) gewonnene g-Caprolactam
allein oder im Gemisch mit frischem ¢-Caprolactam einer
hydrolytischen Polymerisation zu Polycaprolactam unterworfen

wird.”

Der Vertreter der Einsprechenden stellt den Antrag,

den Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent

vollumfanglich zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten auf der
Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 5 gemaf Hilfsantrag,
Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,

Beschreibung und Zeichnung wie Patentschrift.



Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (PatG § 73). Sie hat auch Erfolg. Das Verfahren zur Herstellung von
e-Caprolactam aus Extraktwasser von durch hydrolytische Polymerisation
erhaltenem Polycaprolactam gemafll den Patentansprichen in der erteilten
Fassung sowie in der nach Hilfsantrag verteidigten Fassung beruht, sofern noch
neu, gegeniber dem vorgebrachten Stand der Technik jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

1. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung betrifft ein

2) Verfahren zur Herstellung von e-Caprolactam aus Extraktwasser aus der
hydrolytischen Polymerisation von Polycaprolactam (mO01)

3) das Extraktwasser wird aufkonzentriert durch ein- oder mehrstufiges
Abdestillieren von Wasser (m02)

2.1) auf einen Feststoffanteil von mindestens 70 Gew.-% (m03)

4) aus dem aufkonzentrierten Extraktwasser wird ein e-Capro-
lactam/Wasserdampf-Gemisch abgetrennt, (m04)

3.1) und ein Extrakt mit 33 bis 67 Gew.-% g-Caprolactam und 67 bis 33 Gew.-
% Oligomeren einschliel3lich Dimeren erhalten (m05)

5) der Extrakt wird depolymerisiert
4.1) in Gegenwart eines Katalysators und tberhitztem Wasserdampf (mO06,
mQ7)
4.1.1) der Uberhitzte Wasserdampf hat eine Temperatur von 250 bis 400 °C
(m12)
4.2) und ein Dampfgemisch aus 16 bis 33 Gew.-% ¢-Caprolactam und 84 bis
67 Gew.-% Wasser erhalten (m08)



6) aus den g-Caprolactam/Wasserdampf-Gemischen aus 3) und 4.2) wird ein-
oder mehrstufig Wasser abdestilliert (mQ09)

5.1) und e-Caprolactam mit einem Wassergehalt von nicht mehr als 15 Gew.-%
und einem Dimerengehalt von nicht mehr als 0,2 Gew.-% erhalten. (m10,
m11).

In der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 ist das Merkmal 4.1
(m06, m07) auf Phosphorsaure als Katalysator beschrankt.

2. Gegen die Offenbarung der erteilten Fassung der Patentanspriiche bestehen
keine Bedenken. Patentanspruch 1 ergibt sich aus dem Anspruch 1 in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung unter Aufnahme des Merkmals des urspringlich
eingereichten Anspruchs 4. Die Patentanspriche 2 bis 6 entsprechen den An-

spruchen 2, 3, 5 bis 7 in der urspriinglich eingereichten Fassung.

Das in der Fassung des Hilfsantrags in Patentanspruch 1 aufgenommene
Teilmerkmal stammt aus dem urspringlich eingereichten und so auch erteilten
Patentanspruch 3, sodass auch die hilfsweise beantragte Fassung sowohl
ursprunglich offenbart als auch Gegenstand des angegriffenen Patents und damit

zulassig ist.

Patentanspruch 1 der erteilten Fassung weist in dem Abschnitt (iv) in der Text-
stelle ,...Dimerengehalt von nicht mehr 25 als 0,2 Gew.-% gewonnen wird,...“ ei-
nen offensichtlichen Drucklegungsfehler auf. Die Zahl ,25% ist Uberflissig und kann
unbericksichtigt bleiben bzw. ersatzlos gestrichen werden, wie auch aus der Fas-

sung des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag ersichtlich.

Es bestehen auch keine Bedenken gegen die im Ubrigen nicht angegriffene

Ausfuhrbarkeit der Lehre des Streitpatents.

3. Der Inhalt der Druckschriften Chemiefasern/Textilindustrie 30/82 (1980) S. 506
bis 510 (6) (im Weiteren wird auf einen Sonderdruck mit den Seitenzahlen 1 bis 5




Bezug genommen) oder DE 30 30 735 Al (7) nimmt das streitgegenstandliche

Verfahren bereits neuheitschadlich vorweg. Unabhangig davon beruht das streit-
patentgemafRe Verfahren sowohl in der erteilten Fassung als auch in der hilfs-
weise verteidigten Fassung gegentber dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Zum technischen Verstandnis des streitgegenstandlichen Verfahrens ist zu-

nachst Folgendes festzustellen.

Die dem Fachmann gelaufigen Unterschiede in den Kondensations- bzw. Siede-
punkten des e-Caprolactams, des Dimeren und der tbrigen Oligomeren sowie des
Wassers sind zu bertcksichtigen und in die Bewertung des beanspruchten Verfah-
rens gegenuber dem Stand der Technik einzubeziehen. Temperatur- und Druck-
angaben im Stand der Technik lassen Riickschlisse auf Anderungen in der stoffli-
chen Zusammensetzung des Produkts zu, insbesondere im Zuge der Aufkonzent-
ration oder Abdestillation von Caprolactam-Wasser-Gemischen in der Dampf-

phase.

Grundsatzlich ist bei der Bewertung des Standes der Technik gegenlber der
streitgegenstandlichen Lehre nach der gangigen technischen und patentrechtlich
Ublichen MaRRgabe vorzugehen, dass gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen
und Verfahrensbedingungen regelmaldig zu gleichen bzw. vergleichbaren Ergeb-
nissen fuhren, hier besonders die jeweilige Produktzusammensetzung in den an-

spruchsgemafen Destillaten, Destillationsriickstdanden und Extrakten.

Polycaprolactam enthalt herstellungsbedingt in der Regel 10 Gew.-% und mehr an
Monomeren und Oligomeren, die meist auf Ubliche Weise durch ein wassriges
Extraktionsverfahren abgetrennt werden. Der wassrige Extrakt wird durch Ab-
dampfen des Wassers aufkonzentriert und das s-Caprolactam anschliel3end aus
diesem Konzentrat auf unterschiedliche Weise zuriickgewonnen, wobei die im

aufkonzentrierten Extrakt vorhandenen Oligomeren, darunter auch Dimeres, von
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dem e-Caprolactam abgetrennt und depolymerisiert werden (vgl. z. B. den in (7)
S. 2 Abs. 1 zitierten Stand der Technik bzw. die sich daraus ergebende Aufgabe
S. 3Abs. 2, oder (6) S. 3 1i Sp. Abs. 3).

Demnach sind die Merkmale 1 (m01), 2 (m02), 2.1 (m03) und 4 auch ohne geson-
derte bzw. explizite Angaben in dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
insoweit implementiert und zwangslaufig mitzulesen, als die betreffenden Verfah-
ren des Standes der Technik gleiche oder vergleichbare Verfahrensmafnahmen,
Arbeitweisen bzw. Verfahrensschritte umfassen, die jedenfalls verfahrenstech-

nisch nicht vom streitpatentgeméfRen Verfahren abgegrenzt sind.

b) Aus der vorveroffentlichten Ubersichtsarbeit (6), die sich ausweislich ihres Ti-
tels mit der wirtschaftlichen Ruckgewinnung von Rohstoffen aus Polyamid-6 Ex-
traktwéassern und Polyamid-6 Festabfallen befasst (Merkmal 1 bzw. m0), geht un-
ter anderem hervor, dass s-Caprolactam durch Eindampfen der Extraktabwasser
(Merkmal 2 bzw. m02) auf eine Endkonzentration von 60 bis 80 Gew.-% Feststoff
bestehend aus s-Caprolactam und zyklische Oligomere gebracht wird (vgl. (6) S. 3
li Sp. Abs. 3 — Merkmal 2.1 bzw. m03). Aus diesen Konzentraten wird in einem
mehrstufigen kontinuierlichen Verfahren eine sogenannte Rohlactamdestillation
durchgefthrt (vgl. (6) S. 3 li Sp. le Abs. bis mi Sp. Abs. 1 Merkmale 3, 3.1 bzw.
mO04, m05), wobei unter Bertucksichtigung der Siedpunkte des ¢-Caprolactams und
des Wassers zwangslaufig ein s-Caprolactam/Wasserdampf-Gemisch abgetrennt
wird und der Destillationsriickstand (Restextrakt), neben den darin aufgrund ihres
sehr erheblich hdheren Siedepunkts vollstandig zurtickbleibenden Oligomeren,
einen erniedrigten Gehalt an e-Caprolactam aufweist. Die Konzentrationswerte
steigen dabei per se wegen des mit e-Caprolactam abdestillierten Wassers. Der
verbleibende Extrakt (Destillationsriickstand) wird einer — wie Ublich — katalytisch
sowie mit Hilfe von Uberhitztem Wasserdampf gefahrenen bzw. ausgestalteten
Depolymerisationsstufe zugefuhrt (Merkmale 4, 4.1, bzw. m06, m07 — vgl. (6) S. 3
Abb i. V. m. S. 3 li Sp. Abs. 3 bis re Sp. Abs. 2). Der bei der Depolymerisation von

g-Caprolactam ubliche Temperaturbereich des Uberhitzten Wasserdampfs von 250
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bis 400 °C (Merkmal 4.1.1, m12) vermag den Depolymerisationsschritt nicht ge-
genuber der Lehre der Druckschrift (6) abzugrenzen. Angaben hierzu eribrigen
sich in (6).

Was die Zahlenbereiche der Merkmale 4.2 (m08) und 5.1 (m10, m11), aber auch
3.1 (m05) anbelangt, so ergeben sich diese zwangslaufig bei entsprechender
fachgerechter Durchfiihrung der betreffenden, aus (6) entnehmbaren Verfahrens-
schritte (vgl. (6) S. 3 re Sp. Z. 4 bis Ende Abs. 2) in Verbindung mit den tblichen
Ausgangsbedingungen (vgl. (6) S. 2 li Sp. viertle und drittle Abs.). Die demnach
ublicherweise 15 bis 40 Gew.-% zyklische Oligomere enthaltenden Extraktwéasser
erfahren bei der Abdestillation von Rohlactam/Wasser entsprechend Merkmal 3
(m04) zwangslaufig eine Absenkung des Caprolactamgehalts, die aufgrund des
gleichzeitigen destillativen Wasserentzugs mit einer Erhdhung des Oligomerenge-
halts einhergeht, so dass sich dabei Werte im Zahlenbereich des Merkmals 3.1
(m05) zwangslaufig einstellen. Entsprechendes gilt fir die Zusammensetzung von
Rein- bzw. Reinstlactam als Ziel des ganzen Unterfangens und damit fir die
Merkmale 5 und 5.1 (m09 bis m11).

Ein Verfahren gemald Patentanspruch 1 in der erteilten und nach Hauptantrag
verteidigten Fassung ist damit in seinen Verfahrensschritten und daraus folgend in
seinen zahlenmafigen Zwischen- und Endergebnissen nicht von der Lehre der
Druckschrift (6) abgegrenzt und damit demgegeniber nicht mehr neu.

Das Verfahren gemaR Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daneben auch be-
reits durch die Lehre der Druckschrift (7) neuheitschadlich vorweggenommen, die
ausweislich ihrer Bezeichnung die Depolymerisation der Oligomeren aus der Auf-
arbeitung des Extraktwassers und damit unmittelbar daraus entnehmbar die
Merkmale 1 (mO1) und 4 betrifft.

Im Einzelnen wird die Depolymerisation des auf wenig Restwasser eingedampften
geschmolzenen und deshalb flissigen Extrakts durch eine katalytische Schicht
von Aluminiumoxid im Beisein von Uberhitztem Wasserdampf einer (Ublichen)
Temperatur von 290 bis 400 °C erreicht (vgl. (7) Anspr. 1 i.V.m. S. 3 le Abs. —
Merkmale 2 (m02), 2.1 (m03), 4, 4.1 (m06, m07), 4.1.1 (m12). Ein Abdestillieren

von g-Caprolactam vor der Depolymerisation, beispielsweise auf einen Gehalt von
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10 bis 60 Gew.-% Oligomere und 90 bis 40 Gew.-% ¢-Caprolactam (vgl. (7) S. 4
Z. 1 bis 4 — Merkmale 3 (m04), 3.1 (m05)), ist dabei ebenso vorgesehen wie die
weitere Destillation und damit Reinigung des kondensierten, weitgehend wasser-
freien g-Caprolactams bis hin zur Oligomerenfreiheit (vgl. (7) S.5 Abs. 3 i. V. m.
Beispielen, insbesondere S. 9 Z. 11-16 — Merkmale 5 (m09), 5.1 (m10, m11). An-
gaben zur genauen Zusammensetzung des aus der Depolymerisation abgezoge-
nen e-Caprolactam/Wasserdampf-Gemisches (Merkmal 4.2, m08) enthalt die
Druckschrift (7) zwar nicht. Jedoch ergeben sich bei Einhalten der im Ubrigen ubli-
chen Verfahrensbedingungen bei der Depolymerisation gemanR (7) fur die aus der
Depolymerisationsstufe abgezogenen Dampfgemische zwangslaufig Zusammen-
setzungen, die im Bereich von 16 bis 33 Gew.-% e-Caprolactam und 84 bis 67
Gew.-% Wasser und damit in dem Bereich des Merkmals 4.2 (m08) liegen. Denn
gleiche bzw. vergleichbare Verfahrensbedingungen liefern regelmafdig gleiche

bzw. vergleichbare Ergebnisse.

c) Aber selbst wenn man die Neuheit wegen expressis verbis fehlender Zahlen-
bzw. Zahlenbereichsangaben sowie dem Nichtberlcksichtigen implementer
Merkmale anerkennen wollte, mangelt es dem beanspruchten Verfahren in der

erteilten Fassung jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen Téatigkeit.

Denn der Fachmann, ein mit der Herstellung, Aufarbeitung und Wiedergewinnung
von g-Caprolactam befasster und vertrauter Diplom-Chemiker, wird unter Bertck-
sichtigung der dem Streitpatent wie auch den besonders relevanten Druckschriften
zugrunde liegenden Aufgabe (vgl. DE 197 53 377 B4 [0012]) ausgehend von der
Lehre der Druckschrift (6) ohne erfinderisches Zutun in der Lage sein, die den
Merkmalen 1 bis 5.1 des streitpatentgeméf3en Verfahrens zugrundeliegenden
Verfahrensschritte auszuftiihren und dabei Zwischen- und Endergebnisse zu er-
zielen, die innerhalb der Zahlenbereichsangaben dieser Merkmale liegen. Insbe-
sondere liefert bereits die schematische Darstellung der Rickgewinnung von e-
Caprolactam gemafd (6) in Verbindung mit der anleitenden Beschreibung dem

Fachmann samtliche Informationen, um unter Zuhilfenahme seines Wissens und
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Kdnnens zum streitpatentgeméafen Verfahren zu gelangen (vgl. (6) S. 3 mi Sp.
obeni.V.m. S. 3 li Sp. Abs. 3 bis re Sp. Abs. 2 und S. 2 li Sp. viertle Abs. bis mi
Sp. Abs. 2).

d) Nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht das beanspruchte Verfahren in
der hilfsweise beantragten Fassung, das sich gegenuber der erteilten Fassung
durch die Beschrankung des Merkmals 4.1 (m06, mQ07) auf Phosphorsaure als
Katalysator in dem Depolymerisationsschritt unterscheidet.

Die Mdglichkeit der Verwendung von Phosphorsaure als Katalysator ergibt sich
bereits aus der Druckschrift (7) (vgl. a.a. O. S. 2 Z. 13 bis 16; S. 10 Vergleichs-
beispiel 2 Z. 16), im Ubrigen auch aus anderen im Verfahren befindlichen Druck-
schriften (vgl. US 4 107 160 (3) Sp. 2 Z. 64 bis Sp.3 Z.9i. V. m. Sp. 3 Z. 48 bis
53; WO 94/06763 Al (5) S. 5 Z. 24 bis 35), und hat damit fir den Fachmann na-

hegelegen.

e) Sofern die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin auf einen besonderen
bestimmten, nicht zu niedrigen Restwassergehalt im Destillat der Stufe (iv)
(Merkmale 5, 5.1, m09 bis m11) abhebt, der die Rickpolymerisation verhindere
und die Lagerfahigkeit des e-Caprolactams erhdhe, so widerspricht dem der Pa-
tentanspruch 5, wonach Patentgegenstand ein Restwassergehalt von bis zu 4
Gew.-% und damit auch weitgehend trockenes e-Caprolactam sein soll, wie es —
aul3er einem noch Wasser aufweisendem Reinlactam — nach Reinstdestillationen
des Standes der Technik erhalten wird (vgl. (6) insbes S. 3 mi Sp Schema); (7)
S.5Z.18 bis 20, S. 8 Z. 33 bis S. 9 Z. 21). Entsprechendes gilt fir die Zielvorgabe
eines Dimerengehalts von nicht mehr als 0,2 Gew.-%, die ebenfalls im Blickfeld
des Fachmanns lag (vgl. z.B. (7) S.8 Z.34i.V.m. S. 9 Z. 1; US 3 459 640 (9)
Sp. 3 Z.16, 17, 27 bis 29) und die unter Anwendung der aus (6) oder (7) ent-
nehmbaren Verfahren ohne Weiteres erreicht werden konnte.

Sofern die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin auf den vorteilhaften Einsatz
von Phosphorsaure als Katalysator in dem Depolymerisationsschritt in dem streit-
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patentgemafien Verfahren verweist und darauf hinweist, dass gemaf3 (7) Alumini-
umoxid eingesetzt werde, das die Verstopfungsgefahr erhdhe, fuhrt dies zu keiner
anderen Bewertung des Hilfsantrags. Denn das streitpatentgemafe Verfahren
sieht nicht ausschlie3lich nur den Einsatz von Phosphorséaure vor (vgl.
DE 197 53 377 B4 [0021] dort Z. 4 bis 5 ,zum Beispiel Phosphorsaure®) und auch
der Stand der Technik beschreibt als Katalysatoren in der Depolymerisationsstufe
bereits sowohl den ausschlieBlichen Einsatz von Phosphorsaure (vgl. z. B.
US 4 107 160 (3) Sp. 3 Z. 48 bis 59) als auch den alternativen Einsatz von Alumi-
niumoxid und Phosphorséaure (vgl. z. B. (7) Beisp 1, Vglbeisp 1 und 2).

Dem Vorbringen der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin ist zwar insofern
beizutreten, als die Verfahrensfihrung mit Phosphorsaure gegentber einer Ver-
fahrensfihrung mit Aluminiumoxid im Wirbelbett gewisse Vorteile mit sich bringt.
Jedoch wird der Fachmann die mit beiden Alternativen gegebenenfalls verbunde-
nen Vor- und Nachteile ohne Weiteres erkennen und ein Wiedergewinnungsver-
fahren von e-Caprolactam auch diesbezuglich unter Inanspruchnahme seines
Wissens und Koénnens zielgerichtet optimieren, woflr es keines erfinderischen
Zutuns bedarf.

4. Auf die Unteranspriiche der jeweiligen Antrage brauchte bei dieser Sachlage
nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des jeweiligen
Patentanspruchs 1, auf den sie rickbezogen sind (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 —
X ZB 6/05, GRUR 2007, 862- Informationsubermittiungsverfahren Il; Fortfiihrung
von BGH v. 26. September 1996 — X ZB 18/96, GRUR 1997, 120 — Elektrisches
Speicherheizgerat). Sie enthalten im Ubrigen keine gegeniiber dem vorgebrachten

Stand der Technik neuen und erfinderischen Merkmale und damit keine Ausge-
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staltungen der Hauptanspriche nach Haupt- und Hilfsantrag, die die
Patentfahigkeit des streitgegenstandlichen Verfahrens begriinden kénnten.

Feuerlein Richterin Egerer Wismeth
Schwarz-Angele
ist in den Vor-
ruhestand getreten
und deshalb an
der Unterschrift

gehindert.

Feuerlein

pro



