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Sachverhalt und Antrédge

Auf die europdische Patentanmeldung 80 104 943.8, die am
20. August 1980 unter Inanspruchnahme der Prioritdt aus der
Voranmeldung vom 21. August 1979 (DE-2 933 759) angemeldet
worden war, ist am 22. Dezember 1982 das europdische Patent

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

1. "Verfahren zur Herstellung von n-Propyl-n-propylidenace-
tamid oder Di-n-propylacetamid durch sdurekatalysierte
Umlagerung von aus Keton hergestelltem Cyanhydrin und
gegebenenfalls Hydrierung des ungesdttigten Carbonsdure=-

amids, dadurch gekennzeichnet, das

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

Alkalicyanid oder mit Blaus@dure umgesetzt und

b) das entstehende Di-n-propylketoncyanhydrin in der
Weise zu n-Propyl-n-propylidenacetamid umgelagert
wird, das das Cyanhydrin konzentrierter Mineralsdure
bei 20 - 60° C zugesetzt, anschlieBSend daran auf eine
Temperatur von 75 = 90° C erhitzt und schlieB8lich das
entstandene Reaktionsprodukt noch auf 125 - 140° C
belassen wird, sowie gegebenenfalls nach Abkiihlung und

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

Gegen diese Erteilung des europdischen Patents hat die

Einsprechende am 3. August 1983 Einspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tdtig-
keit beantragt. Die Begriindung wurde unter anderem auf neue

Entgegenhaltungen gestitzt.

Durch Entscheidung vom 29. Mai 1984 hat die Einspruchsab-

teilung den Einspruch zurickgewiesen. Die Zurilickweisung
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2 T 179/84
wurde im wesentlichen damit begriindet, daB zwar die einzel~-
nen Verfahrensschritte an sich aus den Entgegenhaltungen

(1) Houben-Weyl, "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 Xombi-

‘nation bedurft, um zum Verfahren des Streitpatents zu ge-

Iv.

VI.
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langen, nach dem die Produkte praktisch ohne unerwlinschte

oder gar toxische Nebenprodukte hergestellt werden kdnnten.

Gegen die Entscheidung hat die Einsprechende, am
25. Juli 1984 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebilihr
Beschwerde eingelegt und diese gleichzeitig begriindet. Am

15. Mai 1986 fand eine miindliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdefiihrerin mach sinngemdB8 geltend, daB es sich
bei dem Verfahren gemd8 dem Streitpatent um ein Analogie-
verfahren handele, weil alle Verfahrensschritte aus den
Entgegenhaltungen (1), (2), (3) und (5) an sich bekannt

sind.

Im Ubrigen seien flir das Streitpatent die Erfordernisse des

Artikels 83 EPU nicht erfillt.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, daB8 die Erfindung

ein neues, einfacheres und kostenglinstigeres Verfahren zur
Herstellung von Di-n-propylacetamid und n-Propyl-n-propyli-
denacetamid vorschliigt, das nur durch erfinderische Tatig-

keit aufgefunden werden konnte. Die gegenteilige Auffassung
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der Beschwerdefiihrerin beruhe auf einer unzuldssigen ex

post-Betrachtungsweise. Auch die Aussage in

(6) Organikum, 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, dkonomischen Ver-

fahrensweise.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragt die Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU, sie ist daher zuldssig.

Nichstkommender Stand der Technik ist das bereits in der
Beschreibungseinleitung genannte Verfahren der DE-A-

2 721 261 (7). Dort werden mehrere Verfahren zur Herstellung
von Di-n-propylacetamid ("Amid") beschrieben, unter anderem

auch ein Verfahren, das folgende Schritte umfaBt:

i) Herstellung von Di-n-propylessigsdure aus

Athylcyanacetat und n-Propylbromid;

ii) Decarboxylierung der Di~n-propylessigsdure zu Di-n-

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

um 90 % an reinem Produkt oder sogar von 96 % nach

Rickfiithrung erzielt (vgl. Seite 4 mittlerer Absatz).

veo/o o
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Demgegeniiber ist es Aufgabe der Erfindung, ein weiteres,
gleichfalls wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung von
"Amid" und n-Propyl~n-propylidenamid ("Enamid) vorzuschla-
gen. 2Zur Ldsung dieser Aufgabe wird ein Verfahren bereit-

gestellt, das folgende Schritte umfaBt:

a) Umsetzung von Di-n-propylketon mit Alkalimetallcyanid

oder mit Blausdure zu Di-n-propylcyanhydrin ("Hydrin");
b) Umlagerung des "Hydrins" zu "Enamid" in der Weise das8

b;) das "Hydrin" einer konzentrierten Mineralsdure
zugesetzt wird, und zwar

b,) bei 20 - 60° C,

b3) das Gemisch auf 75 - 90° C erhitzt wird und

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

belassen wird, und indem man
c) das "Enamid" gegebenenfalls zu "Amid" hydriert.

Die Patentinhaberin kann nicht mit dem Einwand gehdrt
werden, ihr Verfahren habe einen geringeren Reinigungs-
aufwand zur Folge. Sie stitzt sich dabei auf die Annahme,
dad bei der Propylierungsstufe (i), unerwiinschte Mono-
propylierung auftritt, was bei der nachfolgenden Decarboxy-
lierung und Verseifung zum unerwilinschten Valeriansdureamid
fihren soll. Es ist jedoch zur Uberzeugung der Kammer vorge-
tragen worden, daB der Fachmann in der Lage ist, die Reak-
tionsbedingungen dieser Stufe so zu wdhlen, daB diese un-

erwliinschte Nebenproduktbildung nicht auftritt.
Wenn die Patentinhaberin geltend macht, ihr Verfahren sei

kostenglinstiger, weil es ohne das teuere Propylbromid aus-

komme, Ubersieht sie, daB es sich hierbei nur um einen Teil-

o'o/.oc
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apsekt der Gesamtkosten des verglichenen Verfahrens handelt,
der nicht den SchluB8 rechtfertigt, daB8 das Gesamtverfahren
nach (7) dem Verfahren nach dem Streitpatent kostenmdBig
unterlegen ist. Dieses Argument kann deshalb bei der Ermitt-

lung der technischen Aufgabe nicht bertcksichtigt werden.

Gleiches gilt auch fiir das Vorbringen, wonach das patent-
gemdBe Verfahren im Gegensatz zum Verfahren nach (7) frei
von toxischen Nebenprodukten sein soll; denn diese Behaup-

tung ist nicht glaubhaft gemacht worden.

Die Beteiligten stimmen darin tiberein, daB die Herstellung
des "Hydrins® nach dem Verfahrensschritt a) literaturbekannt

iste.

Die Patentinhaberin hat zuletit auch eingerdumt, daB die
Stufe b), wenn man die dort vorgesehene spezielle Tempera-
turfihrung auBer Acht 1d8t, im Rahmen des fachmd@nnischen
Handelns liegt, und daB8 sie auch in der Wahl des patentgemids
vorgeschlagenen Verfahrensweges (a, b und ggf. c), abgesehen

von eben dieser Temperaturfiihrung keine Erfindung sieht.

Was nun die Temperaturfihrung 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 by)
des Streitpatents (vgl. (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, daB8 die letzte Stu-
fe der partiellen Verseifung (Schritt b4) des Streitpatents)
bei einer Temperatur unterhalb 140° C durchzufiihren 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 b4)o

01713 .0./.0.
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iberdies ist (3) und (5) zu entnehmen, daB das Zusetzen des
Cyanhydrins bei niedriger Temperatur durchgefihrt werden
kann. Wenngleich in einer Reihe von Beispielen dieses Stan-
des der Technik Zugabetemperaturen Uber 60° C genannt sind,
so gibt es doch Beispiele (vgl. (3), Beispiel 2 und (5),
Beispiel 5) mit Zugabetemperaturen innerhalb des beanspruch-
ten Bereichs fiir Schritt bz). Dies zeigt, daB8 dem Fachmann
bei der zweistufigen Temperaturfihrung der Cyanhydrin-Zer-
setzung bezliglich der im Einzelfall konkret anzuwendenden

Temperaturen ein gewisser Spielraum zu Gebote steht. Das

éxperimentelle Ermitteln der fiir das jeweilige Cyanhydrin

01713

glinstigsten beiden Temperaturbereiche gehdrt zu dessen hand-
werklichen Fahigkeiten und ist daher ohne Erfindungsquali-

tat.

Nachdem die Unter- und Obergrenze der fir die Reaktion ge-
eigneten Temperatur bekannt war und hierbei die Einhaltung
zundchst einer niederen Temperatur, gefolgt von einer hdhe-
ren Temperatur Fachwissen war, iiberrascht es nicht, das8 die
Cyanhydrinzersetzung beim Einschieben einer weiteren Tempe-
raturstufe zwischen die beiden bekannten Temperaturbereiche
in ihrem Wesen nicht verdndert wird, sondern in gleicher
Weise unter "Amid"-Bildung ablduft. Ferner zeigt die zwei-
stufige Témperaturfﬁhrung nach dem Stande der Technik, das
es sich bei der Cyanhydrinzersetzung um eine Reaktion han-

delt, die diesbezliglich behutsam gesteuert werden mus.

Die Zwischenschaltung der patentgemd@8 vorgesehenen weiteren
Temperaturstufe entspricht daher allenfalls der gebotenen
Vorsicht der Handhabung eines Cyanhydrins, dessen Zersetzung
bisher nicht beschrieben wurde, sie beruht aber auf keiner
erfinderischen Uberlegung. Dies umso mehr, als aus Dokument
(2) bekannt war, daB diese Reaktion tatsdchlich in Stufen
ablduft. Der Fachmann weiB, daB8 man bei solchen Reaktionen

zwecks Erzielung einer guten Ausbeute und Reinheit an Reak-

.oo/ol.
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tionsprodukt darauf achten muB, daf diese Stufen sequentiell
ablaufen. Hierfir bietet sich in erster Linie die Steuerung
der Reaktion durch sorgfdltige Wahl mehrerer Temperatur-
stufen an. Dies gilt besonders flir eine Reaktion, die sich

~ wie hier - des bevorzugten Einsatzes der agressiven und
zur Schwarzfdrbung des Reaktionsprodukts neigenden konzen-

trierten Schwefelsdure bedient.

Die mit Schriftsatz vom 25. November 1981 eingeréichten
Vergleichsversuche haben keine Aussagekraft, weil sie
entgegen den klaren Empfehlungen des Standes der Technik,
die ﬁachreaktion unterhaldb 140° C durchzufiihren und die
Zugabe'des "Hydrins" bei Raumtemperatur zu beginnen, durch-

gefiihrt wurden.

Angesichts der Aufgabe, lediglich ein weiteres, 4. h. ein
gegeniiber dem Verfahren nach (7) im Ergebnis nicht ver-
bessertes Verfahren zur Herstellung von "Amid" vorzuschla-
gen, lag die hier beanépruchte Temperaturfiihrung bei der
"Hydrin"-Zersetzung im Rahmen des normalen handwerklichen
Handelns des Fachmanns, ohne daB es hierzu erfinderischer

Titigkeit bedurfte.

Die Unteranspriiche 2 bis 6, fir die ein eigener erfinde-
rischer Gehalt weder geltend gemacht wurde noch erkennbar
ist, miissen wegen mangelnder Patentfdhigkeit des Gegenstands

des Hauptanspruchs fallen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1) Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2) Das Patent wird widerrufen.



