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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die am 4. Juli 1981 eingegangene und am 3. Feburar 1982 

veroffentlichte europische Patentanmeldung 81 105 197.8 

mit der Veroffentlichungsnuinmer 0 044 968, für weiche 

die Priorität der deutschen Voranmeldung vom 26. Juli 

1980 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Ent-

scheidung der PrUfungsabteilung 007 des Europäischen 

Patentamts vom 19. November 1982 auf der Grundlage der 

ursprUnglich eingereichten vier PatentansprUche zurück-

gewiesen. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zur Herstellung von N-Alkylpiperidinen und 

N-Alkylpyrrolidinen durch Hydrierung der entsprechenden 

Dicarbonsäureimide in Gegenwart eines Hydrierkataly-

sators, dadurch gekennzeichnet, daB man die Hydrierung 

fortlaufend an einem fest angeordneten Katalysator vor-

nimmt, wobei der Umsatz je Durchgang 10 bis 90 % betrgt 

und, das den Katalysator verlassende Reaktiorisgemisch 

derart trennt, daB teiluzngesetzte Produkte von Wasser 

und N-Alkylpiperidin bzw. N-Alkylpyrrolidin abgetrennt 

und die teilumgesetzten Produkte dem Katalysator wieder 

zugefUhrt werden." 

II. In der angefochtenen Entscheidung fUhrt die PrUfungs-

abteilung aus, den Entgegenhaltungen (1) und (2), d.h. 

DE-A-2 813 162 und DE-A-1 670 056 sei zu entnehmen, daB 

N-Alkylpyrrolidine, wie N-Methyl- oder N-n-Butylpyrrol-

idin, durch katalytische Hydrierung der entsprechenden 

cyclischen Dicarbonsàureimide Uber N-Alkylpyrrolidone 

als Zwischenprodukte erhältlich sind. Ebenso wie bei der 

vorliegenden Anmeldung, könne auch bei den bekannten 

Verfahren kontinuierlich an einem fest angeordneten 
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Katalysator gearbeitet werden, wobei zur Erzielung 

gröI3erer Reinheiten und höherer Ausbeuten vorteilhaft 

nur mit teilweisem Umsatz je Durchlauf gearbeitet werde 

und die nicht urngesetzten Ausgangsprodukte von den Ziel-

produkten und von Wasser abgetrennt und in die Reaktion 

zurUckgefUhrt wUrden. Der Anrneldungsgegenstand gernI3 

Anspruch 1 unterscheide sich davon in wesentlichen nur 

noch durch die Angabe, daf3 der Urnsatz je Durchgang 10 - 

90 % sein solle. Die zahlenmäl3ige Festlegung dieser Urn-

satzrate, die bei Ublicher BetriebsfUhrung regelmäig 

erreicht werde, könne nicht. als erfinderisch angesehen 

werden. 

Aus der Publikation (3), JACS 58(1936,2490), könne kein 

Vorurteil gegen das beanspruchte Verfahren hergeleitet 

werden. Zudern ware ein in (3) begrUndetes Vorurteil in 

Hiriblick auf die wesentlich später veröffentlichten 

Entgegenhaltungen (1) und (2) hinfallig. 

Die AnsprUche 2-4 seien von Anspruch 1 abhängig und rnül3-

ten mit diesem fallen, da sie keine selbständigen Merk-

male enthielten, die auf eine erfinderische Tätigkeit 

hinwiesen. In Anspruch 1 der Entgegenhaltung (2) seien 

bereits Kobaltkatalysatoren beschrieben und den Beispie]. 

4 von (2) sei die Arbeitsweise ohne zusätzliches Lö-

sungsrnittel zu entnehmen. Bei dieser Sachiage erUbrige 

es sich, auf die weiteren Mange]. des Anspruchsbegehrens 

hinsichtlich Art. 84 EPU einzugehen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 7. Januar 

1983 unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr Beschwerde 

erhoben und diese gleichzeitig etwa wie folgt begrindet: 

Weder aus Entgegenhaltung (1) noch aus (2) sei ein Ver-

fahren zur Herstellung von N-Alkylpiperidinen und N-

Alkylpyrrolidinen durch Hydrierung der entsprechenden 
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Dic5arbonsäureimide in Gegenwart eines Hydrierkataly-

sators bekannt. 

In (2) werdeN-Butylpyrrolidin durch Hydrierung von ent-

weder Pyrrolidon (Weg A) oder Bernsteinsäureimid (Weg B) 

erhalten. DaB der Weg B tiber das Pyrrolidon verläuft, 

werde dort nur vermutet. Aui3erdem spiele sich bei Weg B 

nicht nur eine Reduktion, sondern zugleich auch ein Ab-

bau von Imid zu einer Butyigruppe ab, so daI3 es sich bei 

diesem Weg urn eine alkylierende Hydrierung handle. Em 

derartiger Abbau werde beim beanspruchten Verfahren je-

doch. nicht beobachtet.. Dieser Weg set also aus prinzi-

piellen Gründen nicht mit der anmeldungsgemäi3en "reinen" 

Hydrierung vergleichbar. 

Weiterhin sei es nicht zulässig, em N-substituiertes 

mit einem unsubstituierten Imid zu vergleichen, da 

Heteroatom-Alkyl-Verbindungen häufig ganz anders als 

Hetero-H-Verbindungen reagierten. 

Hieraus ergebe sich, dai3 die Entscheidung auf einer 

Fehibeurteilung des Sachverhalts durch die beschlief3ende 

Abteilung beruhe. Daher werde die RUckzahlung der Be-

schwerdegebühr beantragt. Dies entspreche der Billig-

keit; es hätte nänilich nur einer kurzen, mUndlichen oder 

fernmündlichen formiosen Rücksprache mit dem Sachbear-

beiter der Anmelderin bedurft, urn Uber den Anmeldungsge-

genstand und seine Beziehung zum Stande der Technik 

Kiarheit zu schaffen. 

Mit Schriftsatz vom 21.6.83, eingegangen am 22.6.83 hat 

die BeschwerdefUhrerin 3 neue Patentansprüche nebst Be-

schreibung vorgelegt'und die Erteilung des nachgesuchten 

Patents auf dieser Grundlage beantragt. Der geltende An-

spruch 1 hat nunmehr folgenden Wortlaut: 
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"Vérfabren zur Herstellung von N-Alkylpiperidinen und N-

Alkylpyrrolidinen durch Hydrierung der entsprechenden 

Dicarbonsäureimide in Gegenwart eines Hydrierkatalysa- 

tors, dadurch gekennzeichnet, daB man die Hydrierung 

fortlaufend an einem fest angeordneten Kobaltkatalysator 

vornimnit, wobei man den Umsatz je Durchgang auf 10 bis 

90 % einstellt und das den Kataysator verlassende Reak-

tionsgemisch in - teilumgesetzte Produkte, Wasser und N- 

Alkylpiperidin bzw. N-Alkylpyrrolidin trennt und die 

teilumgesetzten Produkte dem Katalysaor wieder zufUl -irt." 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht 

nicht zu beanstanden, well sie in den ursprUnglichenUn-

terlagen ihre ausreichende StUtze findet (vgl. AnsprUche 

1 bis 4). 

Die Patentabteilung hat am Rande ibrer Entscheidung auf 

einen Mangel des Anspruchsbegehrens nach Art. 84 EPU 

aufxnerksam gemacht, ohne allerdings. diesen Punkt zurn Ge- 

genstand der ZurUckweisung zu machen. Offensichtlich 

handelt es sich hierbei urn die Beanstandung der ur-

sprUnglichen AnsprUche 3 und 4, jetzt 2 und 3 (vgl. Be-

scheid voni 24.06.82, S. 2, Abs. 3), wonach die AusdrUcke 

"mm wesentlichen", "als wesentliches Losungsmlttel" und 

"bzw." als unpräzise gerUgt werden. Die Karnxner teilt 

diese Auffassung nicht. Die Anweisung, daL3 ein bestimni-

ter Katalysator "im wesentlichen trägerfrei" ist, wird 

vom Fachmann unmui3verständlich so gelesen, daB keine 
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weent1ichen, d. h. keine bedeutenden Mengen eines Trä-

gers anwesend sein sollen. Die Angabe, ein Gemisch aus 

Ausgangsprodukt und Reaktionsprodukt als wesentliches 

Losungsmittel bzw. kein Losungsnhittel zu verwenden, 

steht kiar für die beideri AusfUhrungsf.ormen, daL3 dieses 

Gemisch das wesentliche Lösungsmittel ausmacht oder al-

ternativ das ausschli.el3liche Los.ungsmittel darstelit. 

3. 	Von alien, in der Entscheidung; angezogenen Druckschriften 

steilt die Publikation (3) den nächstliegenden Stand der 

Technik dar. Dort wird u.a. die Hydrierung einiger N-

substituierter Giutarsäureiinide, z. B. von N-n--Ainyl-13,13-

dimethylglutarsäureimid zu den entsprechenden Piperid-

men, z. B. n-Amyl-4.4-dimethylpiperidin beschrieben. 

Ais Katalysator dient Kupfer-Chromoxid und als Losungs-

mittel Dioxan (vgi. S. 2490, bes. Tab. III). 

Die BeschwerdefUhrerin hat den Einsatz elnes fremden 

Losungsmitteis als nachteilig empfunden (vgl. die ur-

sprUngliche Beschreibung S. 1, Abs. 3). Nachdem die Her-

stellung von N-Alkylpiperidinen und N-Alkylpyrrolidinen 

durch kataiytische Hydrierung entsprechender Dicarbon- 

säureimide von der Beschwerdefiflirerin ais bekannt ange-

geben wird (vgi. den Oberbegriff des Anspruchs 1) ist 

die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin zu 

sehen, diese Verfahren ohne fremde Losungsmitei durch-

zufUhren und dabei eine hohe Umsatzgeschwindigkeit und 

Ausbeute zu erzielen (vgl. ursprlingiiche. Beschreibung 

S.1 Abs. 3 und S.2, Z. 1 und 2). 

Diese Aufgabe wird - vereinfacht dargesteilt - dadurch 

gelost, daB man die Hydrierunga) fortlaufend an einem 

fest angeordneten Kobaitkataiysator vornixnmt, b) dabei 
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den Umsatz je Durchgang auf 10 bis 90 % einstellt, c) 

aus dem Reaktionsgemisch das entstandene Wasser sowie 

das N-Alkylpiperidin bzw. -pyrrolidin abtrennt und die 

teiluingesetztefl Produkte in die Hydrierung zurtickfUhrt. 

4. 	Dieses Verfahren ist unstreitig neu. Es ist nun zu 

untersuchen, ob es auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

In der Entgegenhaltung (1) ist ein technisches Verfahren 

zur HerstelJ.ung von N-Methylpyrrolidin durch kataly-

tische Hydrierung von N-MethylpyrTolidon (NMP) beschrie-

ben, das ohne Lösungsmittel auskoxnmt (vgl. Anspruch 1 in 

Verbindung mit S. 1, Abs. 2 und sämtlichen Beispielen) 
und dabei hohe Ausbeuten von 98 % ermöglicht (vgl. S. 3, 

Z. 4/5). Dabei sind auch die Vorteile eines Arbeitens 

mit nur teilweisem Umsatz, Abdestillieren des N-Methyl-

pyrrolidins und RUckfUhrung des schwer siedenden RUck-

stands erwähnt, die z. B. zu einer hoheren Reinheit des 

Endprodukts fUhren (vgl. S. 3, Z. 7 - 14). 

Im Gegensatz zum beanspruchten Verfahren verwendet die-

ses bekannte Verfahren ein cyclisches Monocarbonsäure-

amid (Lactam) und enthält keinen Hinweis, daB etwa 

N-Methylbernsteinsäureimid zu. N-Methylpyrrolidon rea-

giert. Aber selbst wenn der Fachmann die zuletzt genann- 
te Vorstufe aufgrund seines aligemeinen Fachwissens 

(Publikation 3) zu dem bekannten Verfahren aus (1) ge- 

danklich angefUgt hätte, ware er nicht zu der bean-

spruchten Problemlosung gelangt; denn diese beiden be-

kannten Verfahren bedienen sich spezieller kupferhalti-

ger Katalysatoren und können daher den Einsatz des an-

meldungsgemäl3 verwendetrn Kobaltkatalysators nicht nahe-

legen. 
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5. Aus Entgegenhaltung (2) ist ein kontinuierliches Vérfah-

ren zur Herstellung von N-Butylpyrrolidin in hoher Aus-

beute (vgl. Sp. 1, Z. 58/59) durch Hydrierung von Pyr-

rolidon in der flUssigen Phase an einem fest angeordne-

ten Kobaltkatalysator bekannt (vgl. den Patentanspruch 

in Verbindung mit Sp. 3, Z. 38-41). Zur Aufarbeitung des 

Reaktionsgemisches trennt man zunächst das Wasser ab und 

destilliert die organische Phase, wobei höhersiedende 

Fraktionen, weiche Uberwiegend Pyrrolidon erithalten, in 

die Reaktion zurückgefUhrt werden können (vgl. Sp. 3, Z. 

42 - 49 und Sp. 4, Z. 46 - 51). 

Anstelle von Pyrrolidon kann man als Ausgangsstoff für 

die Hydrierung auch soiche Verbindungen einsetzeri, die 

unter den Reaktionsbedingungen im Pyrrolidon umgewandelt 

werden, wie z. B. das Imid der Bernsteinsäure (vgl. Sp. 

2, Z. 2 bis 8). 

Diese Analyse des bekannten Verfahrens zeigt hinsicht--

lich. VerfahrensfUhrung. und Katalysator. weitgehende fiber-

einstimmung mit dem beanspruchten Verfahren. Der Unter-

schied zwischen beiden Verfahren besteht im wesentlichen 

darin, daB beim bekannten Verfahren am Stickstoffatom 

unsubstituiertes Bernsteinsäureimid, anineldungsgemäI3 da-

gegen N-Alkyl-dicarbonsäureimide der Hydrierung unter-

worferi werden. Dieser Unterschied hat aber zur Folge, 

daB beim bekannten Verfahren neben der Hydrierung des 

Säureimid-Heterocyclus. dessen Ringspaltung mit nachfol-

gender Alkylierung des Hydrierungsprodukts einhergeht 

(alkylierende Hydrierung), während anmeldungsgemäi3 diese 

Spaltreaktion mit Folgereaktion unterbleibt (reine 

Hydrierung, vgl.z. B. die hohe Selektivität der Reak-

tion im ursprUnglichen Beispiel 6). 
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Solch grundsätzlicher Wandel des Hydrierungsablaufs beim 

Ubergang von N-unsubstituierten zu N-alkylsubstituierten 

cyclischen Dicarbonsäureimiden wird von der Kanutier auf..-

grund des angezogenen Standes der Technik als Uberra-

schend angesehen. Bei dem prinzipiellen Unterschied bei-

der Hydrierverfahren hätte der .Facl-imann die Verfahrens-

weise nach Entgegenhaltung (2) für die Losung der ge-

steilten Aufgabe wegen der zu befUrchtenden Ringspaltung 

und Umalkylierung als uritauglich angesehen. 

6. Aus diesem Grunde lag die anmeldungsgemäl3e Lehre, deren 

wesentliches patentbegrUndendes Element in der Hydrier -

ung der genannten cyclischen N-Alkyldicarbonsäureimide 

mit einem Kobaltkatalysator zu sehen ist (die Einstel-

lung des Umsatzes am oberen Ende des beanspuchten Be-

reichs wird Ubereinstimmend mit der Vorinstanz als Ub-

lich bewertet), aufgrund des Standes der Technik, auch 

in seiner Gesamtschau nicht nahe. Der Anmeldungsgegen-

stand nach Anspruch 1 beruht somit auf erfinderischer 

Tätigkei•t. Diese Uberlegungen gelten ingleicher Weise 

für die Gegenstände der hierauf rückbezogenen Ansprüche 

2 und 3, weil diese Ausgestaltungen der Erfindung von 

der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen werden. 

7. Da der Beschwerde stattzugeben ist, ist noch zu prUfen, 

ob die BeschwerdegebUhr - wie beantragt - zurUckzuzahlen 

ist. Die Begründung dieses Antrags deutet darauf hin, 

daB die BeschwerdefUhrerin eine fehierhafte Beurteilung 

des Anmeldungsgegenstandes gegenUber dem Stand der Tech-

nik rugt, die durch kurze formiose RUcksprache zu ver-

meiden gewesen ware. Abgesehen davon, daB letztere im 

Prüfungsvrfahren von der Anmelderin nicht angeregt 

wurde, wUrde ein soicher Fehier nicht die RUckzahlung 

der BeschwerdegebUhr rechtfertigen. Regel 67 EPU macht 
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diese RUckzahlung von Vorliegen eines wesentlichen Ver- 

fahrensmangels abhängig. Ein soicher Mangel liegt re-

gelmä3ig dann vor, wenn gegen eine Verfahrensnorm des 

Europàischen PatentUbereinkommens verstoi3en wurde und 

nicht auszuschliel3en ist, da3 dieser Verstol3 ursächlich 

für die angefochtene Entscheidung war. Durch eine fehi-

same Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer An-

meldung wird aber eine Verfahrensnorm des Ubereinkommens 

selbst danri nicht verletzt, wenn die Fehibeurteilung in 

den Augen der BeschwerdefUhrerin so offensichtliçh war, 

daB sie durch RUckfrage hàtte vermieden werden können. 

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG 

Es wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilun 007 des Europa-

ischen Patentamts vom 19. November 1982 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesenmit der ,  

Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der am 22.6.83 

eingegangenen Unterlagen zu erteilen. 

3. Der Antrag auf RUckzahlung der Beschwerdegebühr wird 

zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsitzende 


