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Sachverhalt und Aritrge 

I. 	Die am 09. November 1979 eingereichte europâische 

Patentanmeldung 79 104 424.1 (Publikationsnummer 12 224), 

fUr weiche die US Prioritt aus der Voranrne1durg 960 152 

vom 13. kbvember 1978 in Anspruch genomrnen ist ;  wurde von 

der PrUfungsabteilung C3 durch Entscheidung vom 11. Oktober 

1982 zurUckgewiesen. Der Entscheidung lagen die ursprUng-

lichen AnsprUche 1 bis 21 zugrunde, deren erster folgender-

macen lautete: 

Verfahren zur Herstellung von Riechstoffgemischen, dadurch 

gekennzeichnet, daB man Myrcen mit einem sekundären Amin 

der Formel 

VII 

worin R1  und R2  gleich oder verschieden sirid und Aethyl 

oder einen höheren aliphatischen Rest darstellen bzw. zu-

sammen eine cycloalipathische Gruppe mit einem 1-8 Kohien-

stoffatome enthaltenden Substituenten an einem der an den 

Stickstoff gebundenen Kohlenstoffatome bedeuten, 

in Anwesenheit des entsprechenden Alkalimetallamids 

umsetzt, 

b) das erhaltene Gerany].amin der Formel 

T<2  
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durch Hydratisierung und Alkylierung in beliebiger Reihen-

folge, gefolgt von Behandlung mit einer starken Base, in 

das .entsprechende E-3, 7-Dimethyl-7-hydrOXy-2-9Ctefl-1-yl 

quaternäre Aznmoniunthydroxid der Formel 

I 	+ 	R1 
	

OH - 

R 	 VIII' 

> R3  

OH 

worin R3  einen Alkyirest mit 1-8 Kohienstoffatomen dar-

steilt oder fUr einen unsubstituierten oder substituierten 

Benzylrest steht und R -  und R2  obige Bedeutung besitzt, 

UberfUhrt, 

c) die erhaltene Verbindung der Formel VIII' den Bedingun-

gen des Hofrnann'schen Abbaus unterwirft, urn zu einem Myr-

cenol/cis-Ocimenol-Gernisch, das im wesentlichen frei von 

trans-Ocirnenol ist, zu gelangen, und gewUnschtenfalls 

dieses Myrcenol/cis-Ocimenol-GemiSCh mit Acrolein unter den 

Bedingungen der Diels-Alder-Reaktion zu einem Isomerenge-

misch von 3- und 4-(4-Methyl-hydroxyarnyl)-4 3-CyClOheXefl 

carboxaldehyd umsetzt, und gewiinschtenfalls aus dem Gemisch 

nicht urngesetztes cis-Ocimenol abtrennt. 

01233 



3 	 T 136/85 

ii. 	In der Entscheidung wird ausgeftihrt, der Gegenstand des 

Anspruchs 1 sei im Hinblick auf die Lehre der Entgegenhal-

tungen US-A- 3 932 539 (2) und FR-A- 2351 075 (3) nicht 

erfinderisch. 

Die dritte Stufe des beanspruchten Verfahrens,:die in der 

Beschreibung als kritisch angegeben wird, sei in (2) be-

reits beschrieben, wo allerdings ein Gemisch von Myrcenol, 

cis- und trans-Ocimenol als Reaktionsprodukt angesprochen 

werde. GemäI3 den AusfUhrungen in den Spalten 7/8 werde 

aus den beiden einzelnen isomeren Axnommoniumhydroxiden 

immer ein Dreikomponentengemisch erhalten. Da13 - wie 

anmeldungsgemäl3 gefunden - in Wirklichkeit der Hofmann'sche 

Abbau stereospezifisch abläuft und vom Ausgangsisomeren 

abhngt, sei als reine Eritdeckung zu werten. 

Andererseits sei die Herstellung von N,N-Diäthylnerylamin 

sowie dessenHydrolyse zu dem7-Hydroxyderivat dem Dokurnent 

(3) zu entnehmen. Wtirde man die gleiche Reaktion mit 

Geranylarnin durchfilhren, so bliebe lediglich die 

Quaternisierung von 7-Hydroxygeranylamin Ubrig. FUr em 

derartiges bekanntes Zwischenprodukt könne keine 

erfinderische Tätigkeit anerkannt werden. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anxnelderin am 

22. November 1982 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt. Zusammen mit 

der Beschwerdeeinlegung und mit der BegrUndung vom 

11. Februar 1983 hat die BeschwerdefUhrerin die 

Streichung von "gegebenenfalls" in der sechsletzten und 

zweitletzten Zeile von Anspruch 1 beantragt; die Umsetzung 

des Myrcenol/cis-Ocimenol Gemisches mit Acrolein und die 

Abtrennung nicht umgesetzten cis-Ocimenols aus dem Gemisch 

werden somit obligatorische Stufen des Verfahrens. 

01233 	 .../... 
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Die Beschwerde wird etwa wie folgt begrtindet: 

In (2) finde sich nicht der geringste Hinweis darauf, daB 

der Hofmann'sche Abbau der Ammoniumhydroxide im Falle eines 

einzelnen Isomeren stereospezifisch abläuft; der Fachmann 

htte also gar keinen Grund gehabt, das bekannte Drei-

komponentengemisch einer Diels Alder Reaktion zu unter-

werfen, da hierbei die Anwesenheit von t-Ocimenol zu einem 

schwer wieder zu entfernenden Additionsprodukt fUhren 

mul3te. Schliel3lich wtirde das Gemisch der drei Terpenal-

kohole die gestelite Aufgabe gar nicht erfUllen, da sich 

die Anmeldung nunmehr auf spezifische Riechstoffgemische, 

nämlich Umsetzungsprodukte von Myrcenol mit Acrolein, 

richte. 

Die Entgegenhaltung (3) beschreibe lediglich die Umsetzung 

von Myrcen mit Diäthylamin zu Geranylainin, was der ersten 

Stufe des beanspruchten Verfabrens entspricht und in keiner 

Weise die nachfolgenden Stufen des anrneldungsgemâl3en 

Gesamtverfahrens nahelegen könne. 

Iv. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die Entscheidung der PrU- 

fungsabteilung aufzuheben und die Erteilung eines Euro-

päischen Patents aufgrund des geänderten Anspruchs 1 und 

der ursprUnglichen AnsprUche 2 bis 10. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulssig. 

2. Die vorgenommenen Anderungen im Anspruch, nämlich das 

Streichen des Wortes gegebenenfalls in den sechsletzten und 

zweitletzten Zeilen, kommen einer Beschränkung auf zwei 
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urspriinglich offenbarte Alternativen gleich und sind daher 

nicht zu beanstanden. 

3. 	Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung des 

Gemisches aus 3- und 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)- 3-cyclo-

hexencarboxaldehyd (nachfolgend (II) bzw. (I) bezeichnet) 

aus dem leicht zugänglichen Myrcen. 

Die Synthese von(I) aus Myrcen wurde schon im Rahmen eines 

zweistufigen Verfahrens in GB-A- 868 850 (1) beschrieben. 

Dabei wird zuerst Myrcen durch bekannte, insbesondere durch 

zwei dort nher angegebene Methoden der Wasseraniagerung zu 

Myrcenol umgesetzt (Seite 1, Zeile 66 bis Seite 2, Zeile 

32) und dieses einer Diels Aider Reaktion mit Acrolein 

unterworfen, die zum Produkt (I) fUhren soil (Seite 2, 

Zeilen 45 bis 68). Tatsächlich wurde jedoch später erkannt, 

daB hierbei stets Gemische aus (I) und (II) anfalien (vgl. 

US-A- 4 007 137 (4), Spalte 4, Zeiie 49 bis Spaite 6, Zeile 

34). 

Die Aufgabe der voriiegenden Anmeldung ist darin zu sehen, 

ein weiteres Verfahren zur Hersteliung des Gemisches von 

(I) und (II) anzugeben. 

Diese Aufgabe wird durch das vorstehend näher bezeicnnete 

vierstufige Verfahren gemf3 Anspruch 1 gelöst, das sich, 

verkUrzt, wie foigt, darstelien 1äl3t: 

- Umsetzung von Myrcen mit einem sekundären Amin 

in Anwesenheit eines Aikalimetailamids als Kataiysator zu 

Geranylamin; 

01233 
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- Hydratisierung, Alkylierung und Behandlung mit einer 

starkeri Base, wodurch das quaternäre Axnmoniurnhydroxid-

derivat des 7-Hydroxy-6,7-dihydrogeranylalfliflS entsteht; 

- Hofmann'scher Abbau dieses Derivats zu einem:Gemisch von 

Myrcenol und cis-Ocirnenol; 

- Umsetzung dieses Gemisches mit Acrolein zu (I) und (II). 

Aus den vielen Beispielen geht eindeutig hervor, daB diese 

Maf3nahmen die bestehende Aufgabe auch tatsächlich lösen. 

4. Ein derartiges vierstufiges Verfahren ist dem Stand der 

Technik nicht zu entnehmen, also neu. Auch die Vorinstanz 

geht von der Neuheit des Verfahrens aus, so daB sich nhere 

AusfUhrungen hierzu erUbrigen. 

5. Es ist daher zu untersuchen, ob es auf erfinderische 

Ttigkeit beruht. 

Einleitend ist zu bemerken, daB sich bei der leichten 

VerfUgbarkeit des Handelsproduktes Myrcen dieser Stoff als 

Ausgangsverbindung für eine alternative Herstellung eines 

(I), (II)-Gemisches geradezu anbot. Davon geht offen-

sichtlich auch die BeschwerdefUhrerin aus, wenn sie 

einrurnt, daB die erste Stufe ihres Verfahrens bereits aus 

(3) bekannt und nicht erfinderisch ist. Aus der 

einleitenden Analyse des nchsten Standes der Technik 

ergibt sich auch das Bekanntsein der hier beanspruchten 

vierten Verfahrensstufe (vgl. (2) Anspruch 1). Die 

Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit spitzt sich daher 

auf die Frage zu, ob der Fachxnann angesichts der wenig 

anspruchsvollen Aufgabe, ein weiteres Verfahren zur 

Herstellung von (I), (II)-Gemischen mit Myrcen als 

Ausgangsstoff vorzuschlagen, durch (2) dazu angeregt worden 
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ware, die LUcke zwischen den aus (3) und (1) bekannten 

Stufen, die sich vorrangig für eine aufgabengemäI3 

anvisierte alternative Herstellungsweise anboten, durch die 

anmeldungsgemäl3 beanspruchte Stufenfolge (2. und 3. Stufe) 

zu schlie3en. 

Auf den ersten Buck scheint es, daB diese Frage zu bejahen 

ist. 

6. 	In (2) wird die Herstellung von Terpenalkot -iolgemischen 

beschrieben, die Myrcenol als Hauptbestandteil und u.a. 

cis-Ocimenol als Nebenprodukt enthalten. Sie erfolgt gemäB 

den folgenden Stufen (Spalte 2, Zeilen 30 bis 61): 

- Quaternisierung von Geranyl- und/oder Nerylcnlorid mit 

Hilfe eines tertiaren Amins zum quaternären Ammoniurnsalz 

(Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 13; AnsprUche 1 und 

6) 

- Hydratisierung dieses Saizes in 6,7-Stellung zurn 7-

Hydroxy-cis- und trans-Isomergemisch (Spalte 5, Zeilen 15 

bis 18) 

- berfUhrung dieser Ainmoniumchloride in die entsprechenden 

Nrunoniumbasen (Spalte 6, Zeilen 12 bis 60) 

- thermische Zersetzung (Hofmann'scher Abbau) der Aminonium-

basen zu einem Gemiscr aus Myrcenol und mindestens 20% cis-

und trans-Ocimenol (Spalte 6, Zeile 66 bis Spalte 7, Zeile 

1; AnsprUche 1 und 9). 

Zwar nimmt die Herstellung von Myrcenol gemal3 (2) u.a. 

ihren Ausgang von Geranylchlorid, das mittels eines 

tertiären Ainins zuin quaternären Ainmoniumchlorid umgesetzt 

wird, jedoch ware der Fachmann ohne weiteres in der Lage 	- 

1 	 / 

01233 	 .../... 



8 	 T 136/85 

gewesen, dieses Verfabren geringfUgig abzuwandeln, urn es 

auf die Nahtstelle N,N-Dialkylgeranylamifl, dem Verfahrens-

produkt der durch (3) nahegelegten vorangehenden Verfah-

rensstufe auszurichten; derin hierzu bedurfte ep lediglich 

einer Alkylierung mit einern Alkyichiorid, die dem 

ailgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist. 

7. Anders verhält es sich hingegen mit der zweiten Nahtstelle, 

nämlich dem Ausgangsprodukt für die (aus (1) bekannte) 

Diels-Alder-ReaktiOn; denn (2) lehrt, dal3 der Hoffmann'sche 

Abbau der 7-Hydroxydihydrogeranylarnmoniurnbasen ein Gemisch 

aus Myrcenol mit mindestens 20% cis- und trans-Ocimenol 

ergibt. 

Wie die BeschwerdefUhrerin derzeit unwiderlegbar vorge- 

tragen hat, ist aber gerade das Auftreten von trans- 

cimeno1 im Gemisch unvereinbar mit der bier bestehenden 

Aufgabe, ein Gemisch aus I und II herzustellen; denn diese 

Verunreinigung wird - im Gegensatz zum cis-Isomeren - bei 

der im Zusammenhang mit dem Gesamtverfahren ins Auge 

gefaten Diels-Alder-ReaktiOfl mit Acrolein zu einem 

Isomeren der angestrebten Verbindungen (I) und (II) 

umgesetzt, das - nach derzeit ebenfalls unwiderlegbarem 

Vorbringen der Beschwerdefilhrerin - von diesen beiden 

Verbindungen destillativ nicht trennbar ist und die 

Geruchsnote des (I), (II)-Gemisches in unerwUnschter Weise 

verndert. 

8. Dieser Schwierigkeiten hätte der Fachmann auch nicht 

dadurch aus dem Wege gehen können, daB er an eine 

destillative Abtrennung des trans-Ocimenol aus dessen 

Gemisch mit cis-Ocirnenol und Myrcenol von der Diels-Alder-

Reaktion gedacht hätte; denn nach ailgemeinem Fachwissen 

ist auch dieses Isomeren-Gemisch durch Destillation nicht 

trennbar (vgl. auch FR-A- 1 456 900 (5), Beispiel 5). 

01233 	 .../... 
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Nachdem die auf den ersten Buck naheliegende Her-

stellunysweise bei näherer Betrachtung aufgrund der durch 

(2) vermittelten Kenntnis tiber die Bildung von trans-

Ocimenol beim Hofmann'schen Abbau als nicht gangbar 

erscheinen muI3te, hätte der Fachmann eine Reihnfo1ge, wie 

sie das anmeldungsgemâl3e Verfahren lehrt, als aussichtslos, 

weil zur Lösung der bestehenden Aufgabe ungeeignet ange-

sehen. Unter diesen Umständen hätte er auch kein Experiment 

in dieser Richtung unternommen, das dann allerdings gezeigt 

hätte, dal3 entgegen der Lehre nach (2) bei Wahi der 

Geranylstruktur in der Ausgangssubstanz tatsächlich kein 

trans-Oc imenol auftritt. 

Das Verfahreri nach Anspruch 1 beruht daher auf erfinde-

rischer Ttigkeit. 

9. 	Die AnsprUche 2 bis 10 werden von der Patentfähigkeit des 

Anspruchs 1 getragen. 

Entscheidungsforme]. 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen, mit der 

Auflage, ein Europisches Patent aufgrund folgender 

Unterlagen zu erteilen: 

- ursprUnglicher Anspruch 1 mit den Ariderungen vom 

12.11.1982 und vom 11.02.1983 

- ursprUrigliche AnsprUche 2 bis 10 

- und einer noch anzupassenden Beschreibung. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 
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