
11111111111 III 0 

•tlO543*. 

Europãisches Patentamt 	 European Patent Office 	 Office européen des brevets 

Beschwerdekammern 	 Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

Veröffentiichung im Amtsblatt 	J&Nein 
Publication In the Official Journal .ae/No 

1 Publicatlon au Journal Officiel 	Q4'Non 

Aktenzeichen / Case Number / N o  du recours 	 T 1 79/8 4 

Arimeldenummer / Filing No / N o  de Ia demande : 	 80 104 943.8 

Veroffentlichungs-Nr. / Publication No / N o  de Ia publication : 	 24682  

BezeichnurigderErfindung: 	Verfahren zur Herstellung von n—Propyl- 
Title of invention: n—propylidenacetamid oder Di—n—propylacetamid 
Titre de l'invention 

Klassifikation / Classification / Classement : 	 7C 1 0 3 / 1 3 3 

ENTSCHEIDUNG / DECISION 

vom/of/du 	 15. Mai 1986 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 

Patentinhaber/Proprietorofthepatent/ 	 Consortium für elektrochemische 
Titulaire du brevet : 	 Industrie GmbH (Beschwerdegegner) 

Einsprechender / Opponent / Opposant: 	 BASF AG (Be s chwer de führer) 

Stichwort / Headword / Référence 

EPUIEPCICBE 	Art. 52, 56 

"Erfinderische Tätigkeit (verneint) - modifiziertes Analogieverfahren 
zur Herstellung bekannter Produkte" 

Leitsa I Headnote / Sommaire 



Europäisches 
	

European Patent 
	

Office européen 
Patentamt 
	

Office 
	

des brevets 
Beschwerdekammern 
	

Boards of Appeal 
	

Chambres de recours 

ktenzeichen: T 179/84 

ENTSCUEIDUNG 
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 

vom 15. Mai 1986 

Beschwerdefiihrer: 
	 BASF Aktiengesellschaft 

(Einsprechender) 
	

Carl-Bosch-Stral3e 38 
D-67 00 Ludwigshaf en 

Vertreter: 

Beschwerdegegner: 
(Patentinhaber) 

Consortium für elektrocheiuische 
Industrie GbxnH 
Pate ntabtei lung 
Prinzregentenstrai3e 22 
D-8000 MUnchen 22 

Vertreter: 

ngefochtene Entscheidung: 

Zusainmensetzung der ganmier: 

Vorsitzender: K. Jahn 

Mitglied: 	J. Prbouw 

MitgUed: 	F. Benussi 

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Euro-

päischen Patentanits vom 29. Mai 1984, mit der 

der Einspruch gegen das europäische Patent 

Nr. 24682 aufgrund des Artikels 102(2) EPU 

zurUckgewiesen worden ist. 



1 	 T 179/84 

Sachverhalt und Antráge 

I. 	Auf die europische Patentannieldung 80 104 943.8, die am 

20. August 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der 

Voranmeldung vom 21. August 1979 (DE-2 933 759) angemeldet 

worden war, 1st am 22. Dezember 1982 das europáische Patent 

24 682 mit 6 AnsprUchen erteilt worden. Anspruch 1 lautete: 

1. "Verfahren zur Herstellung von n-Propyl-n-propylidenace 

tamid oder Di-n-propylacetamid durch sUurekatalysierte 

Umlagerung von aus Keton hergestelitem Cyanhydrin und 

gegebenenfalls Hydrierung des ungesttigten Carbonsáure-

amids, dadurch gekennzeichnet, dal3 

a) Di-n-propylketon in erster Stufe mit einem 

Alkalicyanid oder mit Blausáure umgesetzt und 

b) das entstehende Di-n-propylketoncyanhydrin in der 

Weise zu n-Propyl-n-propylidenacetamid umgelagert 

wird, daB das Cyanhydrin konzentrierter Mineralsäure 

bei 20 - 60 °  C zugesetzt, anschlieBend daran auf eine 

Temperatur von 75 - 90 °  C erhitzt und schlieBlich das 

entstandene Reaktiorisprodukt noch auf 125 - 140 °  C 

belassen wird, sowie gegebenenfalls nach AbkUhlung und 

Isolierung des Produktes 

c) letzteres zu Di-n-propylacetamid hydriert wird." 

II. Gegen diese Erteilung des europáischen Patents hat die 

Einsprechende am 3. August 1983 Einspruch eingelegt und den 

Widerruf des Patents wegen mangeinder erfinderischer Tätig-

keit beantragt. Die BegrUndung wurde unter anderem auf neue 

Entgegenhaltungefl gestützt. 

III. Durch Entscheidung vom 29. Mai 1984 hat die Einspruchsab- 

teilung den Einspruch zuriickgewiesen. Die Zuriickweisung 
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wurde im wesentlichen darnit begrUndet, daB zwar die einzel-

nen Verfahrensschrjtte an sich aus den Entgegenhaltungen 

(1) Houben-Wey]., "Methoden der Organischen Chemie", 4. 

Auflage, Band VIII (1952), Seiten 276 - 277; 

(2) Loc. cit., Seiten 662 - 663, 

(3) FR-A-813 844 

(5) DE-C-749 643 

bekannt seien, es habe jedoch einer erfinderischen Kombi-

nation bedurft, urn zurn Verfahren des Streitpatents zu ge-

langen, nach dem die Produkte praktisch ohne unerwdnschte 

oder gar toxische Nebenprodukte hergesteilt werden k5nnten. 

IV. Gegen die Entscheidung hat die Einsprechende, am 

25. Juli 1984 unter Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr 

Beschwerde eingelegt und diese gleichzeitig begr.indet. Am 

15. Mai 1986 fand eine rnUnd].iche Verhandlung statt. 

V. Die Beschwerdef].ihrerin mach sinngemál3 geltend, daB es sich 

bei dem Verfahren gern13 dern Streitpatent urn ein Analogie-

verfahren handele, weil alle Verfahrensschritte aus den 

Entgegenhaltungen (1), (2), (3) und (5) an sich bekannt 

smd. 

Im ibrigen seien fur das Streitpatent die Erfordernisse des 

Artikels 83 EPU nicht erfUlit. 

VI. Die Beschwerdegegnerin rnacht geltend, daB die Erfindung 

ein neues, einfàcheres und kostengUnstigeres Verfahren zur 

Herstellung von Di-n-propylacetamid und n-Propyl-n-propyli-

denacetarnid vorschlágt, das nur durch erfinderische Tätig-

keit aufgefunden werden konnte. Die gegentei].ige Auffassung 
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der BeschwerdefUhrerin beruhe auf einer unzulässigen ex 

post-BetrachtungSWeiSe. Auch die Aussage in 

(6) Organikurn, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 

Berlin 1962, Seite 410, 

wonach offenkettige Cyanhydrine weniger stabil sind als 

cyclische, spreche gegen die Einbeziehung dieser instabilen 

Stufe bei der Konzipierung einer neuen, bkonomischen Ver-

fahrensweise. 

Die Beschwerdeftihrerin (Einsprechende) beantragt die Auf-

hebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, 

die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Entscheidungsgriinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPZJ, sie ist daher zu].ässig. 

2. Nächstkornmender Stand der Technik ist das bereits in der 

Beschreibungseinleitung genannte Verfahren der DE-A- 

2 721 261 (7). Dort werden rnehrere Verfahren zur Herstellung 

von Di-n-propylacetarnid ("Amid") beschrieben, unter anderem 

auch ein Verfahren, das folgende Schritte urnfat: 	 I 

i) Herstellung von Di-n-propylessigsäure aus 

Xthylcyanacetat und n-Propylbromid; 

ii) Decarboxylierung der Di-n-propylessigsäure zu Di-n-

propylacetonitril und 

iii) dessen Verseifung zum "Amid". Dabei werden Ausbeuten 

urn 90 % an reinern Produkt oder sogar von 96 % nach 

RUckfihrung erzielt (vgl. Seite 4 mittlerer Absatz). 
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3. 	DemgegenUber ist es Aufgabe der Erfindung, ein weiteres, 

gieichfails wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung von 

"Amid" und n-Propyl-n-propylidenamid ("Enamid) vorzuschla-

gen. Zur Ldsung dieser Aufgabe wird ein Verfahren bereit-

gestelit, das folgende Schritte umfal3t: 

a) Urnsetzung von Di-n-propylketon mit Alkalimetailcyanid 

oder mit Blausure zu Di-n-propyicyanhydrin ("Hydrin"); 

b) Umiagerung des "Hydrins" zu "Enamid" in der Weise daB 

b1) das "Hydrin" einer konzentrierten Mineraisäure 

zugesetzt wird, und zwar 

b2) bei 20 - 60 °  C, 

b3) das Gemisch auf 75 - 900 C erhitzt wird und 

b4) das "Reaktionsprodukt" noch auf 125 - 140 °  C 

belassen wird, und indem man 

c) das "Enamid" gegebenenfalis zu "Amid" hydriert. 

Die Patentinhaberin kann nicht mit dem Einwand geh5rt 

werden, ihr Verfahren habe einen geringeren Reinigungs-

aufwand zur Folge. Sie stdtzt sich dabei auf die Annahme, 

daB bei der Propyiierungsstufe (i), unerwUnschte Mono-

propylierung auftritt, was bei der nachfolgenden Decarboxy-

lierung und Verseifung zum unerwUnschten Vaieriansäureamid 

f'ühren soil. Es ist jedoch zur Uberzeugung der Kammer vorge-

tragen worden, daB der Fachmann in der Lage ist, die Reak- 

tionsbedingungen dieser Stufe so zu whien, daB diese un-

erwiinschte Nebenproduktbildung nicht auftritt. 

Wenn die Patentinhaberin geitend macht, ihr Verfahren sei 

kostengUnstiger, weil es ohne das teuere Propyibromid aus-

komme, dbersieht sie, daB es sich hierbei nur urn einen Tell- 
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apsekt der Gesamtkosten des verglichenen Verfahrens handelt, 

der nicht den Schlul3 rechtfertigt, daB das Gesamtverfahren 

nach (7) dem Verfahren nach dent Streitpatent kostenmBig 

unterlegen 1st. Dieses Argument kann deshaib bei der Ermitt-

lung der technischen Aufgabe nichtberVicksichtigt werden. 

Gleiches gilt auch fUr das Vorbringen, wonach das patent-

gemi3e Verfahren mm Gegensatz zum Verfahren nach (7) frei 

von toxischen Nebenprodukten sein soil; denn diese Behaup-

tung 1st nicht glaubhaft gemacht worden. 

4. 	Die Beteiiigten stimmen darin Uberein, daB die Hersteliung 

des "Hydrins" nach dem Verfahrensschritt a) llteraturbekannt 

1st. 

Die Patentinhaberin hat zuletzt auch eingerâumt, daB die 

Stufe b), wenn man die dort vorgesehene spezielle Tempera-

turführung auBer Acht läBt, im Rahmen des fachmánnischen 

Handelns liegt, und daB sie auch in der Wahl des patentgemäl3 

vorgeschlagenen Verfahrensweges (a, b und ggf. c), abgesehen 

von eben dieser TemperaturfUhrung keine Erfindung sieht. 

Was nun die Temperaturführung angeht, so beschreiben die 

Dokumente (3) und (5) die partielle Verseifung analoger 

Cyanhydrine in zwei Temperaturstufen (vgl. (3), die Bei- 

spiele und (5), Seite 2, Zeilen 67 - 83, die Beispiele und 

Anspruch 1). Sie beschreiben auch das Verfahrensmerkmal b 1 ) 

des Streitpatents (vgi. (3), Beispiele 1, 2 und 6 und (5), 

Seite 2, Zeilen 68 - 69 sowie die Beispiele 2, 4 und 5). Die 

Dokumente (3) und (5) offenbaren ferner, daB die letzte Stu-

fe der partiellen Verseifung (Schritt b 4 ) des Streitpatents) 

bei einer Temperatur unterhaib 1400  C durchzufUhren ist 

(vgl. (3), Seite 1, Zeilen 45/46 und (5), Seite 2, Zeilen 

82/83). Die in einigen Beispielen angewendeten Temperaturen 

(vgl. (3), Beispiele 1 und 4 und (5); Beispiel 1) liegen 

ebenfalls im Temperaturbereich nach Schritt b 4 ). 
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fiberdies ist (3) und (5) zu entnehmen, daB das Zusetzen des 

Cyanhydrins bei niedriger Temperatur durchgefhrt werden 

kann. Wenngleich in ether Reihe von Beispielen dieses Stan-

des der Technik Zugabetemperaturen liber 600  C genannt sind, 

so gibtes doch Beispiele (vgl. (3), Beispiel 2 und (5), 

Beispiel. 5) mit Zugabetemperaturen innerhaib des beanspruch-

ten Bereichs für Schritt b 2 ). Dies zeigt, daB dem Fachmann 

bei der zweistufigen Temperaturf.ihrung der Cyanhydrin-Zer-

setzung bezUglich der im Einzelfall konkret anzuwendenden 

Temperaturen ein gewisser Spielraum zu Gebote steht. Das 

experimentel].e Ermittein der für das jeweilige Cyanhydrin 

giinstigsten beiden Temperaturbereiche gehôrt zu dessen hand-

werklichen Fáhigkeiten und ist daher ohne Erfindungsquali-

t•at. 

Nachdem die Unter- und Obergrenze der fir die Reaktion ge-

eigneten Temperatur bekannt war und hierbei die Einhaltung 

zunáchst einer niederen Temperatur, gefolgt von einer hóhe-

ren Temperatur Fachwissen war, Uberrascht es nicht, daB die 

Cyanhydrinzersetzung beim Einschieben einer weiteren Tempe-

raturstufe zwischen die beiden bekannten Temperaturbereiche 

in ihrem Wesen nicht verndert wird, sondern in gleicher 

Weise unter "Amid"-Bi].dung ab1uft. Ferner zeigt die zwei-

stufige Temperaturfiihrung nach dern Stande der Technik, daB 

es sich bei der Cyanhydrinzersetzung urn eine Reaktion han-

de].t, die diesbezüglich behutsam gesteuert werden muI3. 

Die Zwischenschaltung der patentgernäl3 vorgesehenen weiteren 

Temperaturstufe entspricht daher allenfa].].s der gebotenen 

Vorsicht der Handhabung eines Cyanhydrins, dessen Zersetzung 

bisher nicht beschrieben wurde, sie beruht aber auf keiner 

erfinderischen Uberlegung. Dies urnso mehr, als aus Dokurnent 

(2) bekannt war, daB diese Reaktion tatsáchlich in Stufen 

ab1uft. Der Fachrnann weii3, daB man bei soichen Reaktionen 

zwecks Erzielung einer guten Ausbeute und Reinheit an Reak- 
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tionsprodukt darauf achten mug, daO diese Stufen sequentiell 

ablaufen. Hierfiir bietet sich in erster Linie die Steuerung 

der Reaktion durch sorgfáltige Wahl mehrerer Temperatur-

stufen an. Dies gilt besonders für eine Reaktion, die sich 

- wie hier - des bevorzugten Einsatzes der agressiven und 

zur Schwarzfärbung des Reaktionsprodukts neigenden konzen-

trierten Schwefelsäure bedient. 

Die mit Schriftsatz vom 25. November 1981 eingereichten 

Vergleichsversuche haben keine Aussagekraft, weil sie 

entgegen den klaren Empfehlungen des Standes der Technik, 

die Nachreaktion unterhaib 1400  C durchzuftihren und die 

Zugabe des "Hydrins" bei Raumtemperatur zu beginnen, durch-

gefUhrt wurden. 

Angesichts der Aufgabe, lediglich ein weiteres, d. Ii. em 

gegenUber dem Verfahren nach (7) im Ergebnis nicht ver-

bessertes Verfahren zur Herstellung von "Amid" vorzuschla-

gen, lag die hier beanspruchte TemperaturfUhrung bei der 

"Hydrin"-Zersetzung un Rahmen des normalen handwerklichen 

Handelns des Fachmanns, ohne daB es hierzu erfinderischer 

Tätigkeit bedurfte. 

5. 	Die Unteranspriche 2 bis 6, fir die ein eigener erfinde- 

rischer Gehalt weder geltend gemacht wurde noch erkennbar 

ist, missen wegen mangeinder Patentfühigkeit des Gegenstands 

des Hauptanspruchs fallen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gruinden wird entschieden: 

1) Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2) Das Patent wird widerrufen. 


