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Sachverhalt und Antrage'

I.

II.

03901

Der Hinweis auf die Bekanntmachung der Patenterteilung fir
die am 20. Juli 1981 eingegangene, die Prioritdt einer
deutschen Voranmeldung (DE-3 029 367) vom Ol. August 1980
in Anspruch nehmende europdische Patentanmeldung

81 105 680.3 erfolgte am 31. August 1983 (vgl. Patentblatt
83/35). Das Patent ist auf der Grundlage von neun An-
sprichen erteilt worden. Der einzige unabhdngige Anspruch
lautet:

"Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls am Kern

durch Fluor, Chlor, Brom oder Jod ein- oder mehrfach
substituiertem 4-tert.-Butylbenzaldehyd, dadurch gekenn-

zeichnet, daB8 man gegebenenfalls am Kern durch Fluor,
Chlor, Brom oder Jod ein- oder mehrfach substituiertes 4-
tert.-Butyltoluol mit 1,6 bis 2,4 Mol Bromchlorid, gegebe-
nenfalls in Gegenwart von Brom und/oder Chlor, als Haloge-
nierungsmittel, pro Mol gegebenenfalls substituiertem 4-
tert.-Butyltoluol, bei Temperaturen von 40 bis 230°C,
gegebenenfalls in Gegenwart von inerten organischen
LGsungs- oder Verdiinnungsmitteln, umsetzt und anschlieBend
das Halogenierungsgemisch, gegebenenfalls nach vorheriger
Entfernung des im Gemisch enthaltenen, gegebenenfalls sub-

stituierten 4-tert.-Butylbenzylhalogenids, verseift."

Gegen die Erteilung des europdischen Patents hat die Ein-
sprechende am 28. Mai 1984 Einspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents mangels erfinderischer Tdtigkeit be-
antragt. Die Begriindung wurde u. a. auf die folgenden
Dokumente gestiitzt:

(1) DE-A~-2 849 692

(2) Ullmans Encyklopddie der technischen Chemie, 4. Aufl.,
Band 8, Seite 687
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(3) Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie,
Band V/4, Halogenverbindungen (1960), Seite 16

' (4) Journal of the Chemical Society (London) 1926,

Seite 218.

Durch Entscheidung vom 17. Mai 1985 wies die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zuriick und fiihrte dazu im wesent-
lichen aus, der Gegenstand>des angegriffenen Patents sei
neu und beruhe auf erfinderischer T&dtigkeit. Das Dokument
(1) gebe keinen Hinweis auf die Verwendung von Bromchlorid
anstelle von Brom. Im Hinblick auf die Lehre dieser Entge-
genhaltung sei es liberraschend, daB8 Bromchlorid bei der
Herstellung von Aldehyden iiber die Seitenkettenbromierung
einsetzbar sei. Die Entgegenhaltung (2) beschreibe zwar
eine Mischung von Brom und Chlor bzw. Bromchlorid als
Mittel zur Substitution von Wasserstoff durch Brom, jedoch
nur in sehr allgemeiner Weise, ohne daB die Seitenketten-
bromierung von Alkylaromaten angesprochen sei. Die Druck-
schriften (3) und (4) ldgen dem Patentgegenstand ferner
als die bereits erwdhnten Dokumente (1) und (2). Vor allem
aber stellten die von der Patentinhaberin fiir das bean-
spruchte Verfahren geltend gemachten Vorteile und
iiberraschenden Effekte eine Basis fiir die erfinderische
Tatigkeit dar.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin (Ein-
sprechende) am 05. Juli 1985 Beschwerde eingelegt und
gleichzeitig die hierfiir vorgesehene Gebihr entrichtet.
Die Beschwerde wurde am 20. August 1985 im wesentlichen
etwa wie folgt begriindet:

Aufgrund des einschldgigen Standes der Technik habe es
keines erfinderischen Zutuns bedurft, um beim bekannten
Verfahren nach (1) das Brom durch Bromchlorid zu ersetzen.
Eine Chlorierung des aromatischen Kerns und/oder der

tert.-Butylgruppe sei hierbei nicht zu befiirchten gewesen.

R S



VI.

VII.

3 ) T 198/85

Die Beschwerdegegnerin widerspricht diesem Vorbringen und
bestreitet, daB es zuldssig sei, den in einigen F&dllen be-
kannt gewordenen Ersatz des Halogenierungsmittels Brom
durch das Halogenierungsmittel Bromchlorid als allgemein
gliltig hinzustellen. Angesichts der Konkurrenz zwischen
einer méglichen o -Seitenkettenhalogenierung, B-Seiten-
kettenhalogenierung und Kernhalogenierung bei gegebenen-
falls substituierten p-tert.-Butyltoluolen sei es iliber-
raschend, daB8 Bromchlorid, ein chlorhaltiges Haloge-
nierungsmittel, die selektive Bromierung der Methylgruppe
ermdglicht.

In der mindlichen Verhandlung am 17. November 1987 haben
die Beteiligten ihre oben wiedergegebenen Standpunkte be-
krdftigt und sich dabei nur noch auf die Entgegenhaltungen
(1), (2), UsS-A-2 607 802 (6), The chemistry of the carbon-
halogen bond, Part I, Saul Patal (Herausgeber), John Wiley
& Sons (1973), Seiten 552 und 553 (10) und Seite 601 (18)
sowie Receuil des Travaux Chimiques des Pays Bas, 1929,
Seite 809 (13) gestiitzt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das europdische Patent zu
widerrufen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die
Beschwerde zurilickzuweisen und das Patent mit der am
19. Midrz 1986 eingegangenen Anderung in Spalte 7
aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriinde

1.

03901

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.
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Die beantragte Anderung in Spalte 7, die auf die Strei-
chung eines breit offenbarten Brom-Chlor-Verhdltnisses
hinauslduft, ist in formeller Hinsicht nicht zu bean-
standen.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von gegebenenfalls substituierten 4-tert.-Butylbenzal-
dehyden aus gegebenenfalls substituierten 4-tert.-
Butyltoluolen durch Halogenierung und anschlieBende Ver-
seifung des Halogenierungsgemisches.

Wie bereits in der Beschreibungseinleitung zum Streit-
patent erwdhnt, ist ein solches Verfahren aus (1) bekannt.
Danach wird 4-tert.-Butyltoluol und dessen am Kern durch
Halogen substituierte Derivate mit etwa 2 Mol Brom/Mol
organisches Ausgangsmaterial bei Temperaturen von etwa 40
bis 200°C umgesetzt und das dabei gebildete 4-tert.-
Butylbenzalbromid und dessen am Kern durch Halogen sub-
stituierte Derivate bei erhShter Temperatur zu 4-tert.-
Butylbenzaldehyd und dessen Derivaten verseift. Dabei wird
eine Aldehydausbeute von beispielsweise 92,5% erzielt
(vgl. Seite 9 unten). Von Nachteil ist bei diesem bekann-
£en Verfahren, daB8 das fir die Bromierung verwendete Brom
relativ teuer ist, was die Wirtschaftlichkeit des Ver-
fahrens beeintrdchtigt (vgl. hierzu die Ausfiihrungen in
der Streitpatentschrift Briickenabsatz, Spalte 1/Spalte

2).

Diesem ndchsten Stand der Technik gegeniiber ist daher die
patentgemda bestehende technische Aufgabe darin zu sehen,
ein Skonomisches Verfahren zur Herstellung von gegebenen-
falls substituierten 4-tert.-Butylbenzaldehyden in ver-
gleichbarer Ausbeute (88 bis 93%) anzugeben, das mit
wesentlich weniger Brom auskommt (vgl. Streitpatentschrift
Spalte 8, zweiter vollstdndiger Absatz).
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Diese Aufgabe wird verkilirzt dargestellt dadurch geldst,
daB8 man das aus (1) bekannte Verfahren in analoger Weise
mit Bromchlorid statt mit Brom durchfiihrt.

DaB8 diese Aufgabe auch tatsdchlich geldst wird, ist im
Hinblick auf die Beispiele 1 und 2 des Streitpatents
glaubhaft.

Der beanspruchte LOsungsvorschlag ist keinem der angezo-
genen Dokumente zu entnehmen, also neu. Da die Neuheit un-
bestritten ist, eriibrigen sich ndhere Ausfiihrungen

hierzu.

Es ist daher zu untersuchen, ob es fiir den Fachmann ange-
sichts der bestehenden technischen Aufgabe nahelag, hier-
fiir das Verfahren nach dem Streitpatent vorzuschlagen.

Da - wie bereits im Abschnit 3.1 ausgefilhrt - die zwei-
stufige Herstellung von 4-tert.-Butylbenzaldehyd durch
Bromierung von 4-tert.-Butytoluol mittels Brom und nach-
folgende Verseifung des Benzalbromids aus (1) bekannt war,
und die Beschwerdegegnerin das patentbegriindende Merkmal
ihres Verfahrens in der Bromierungsstufe sieht, spitzt
sich die Frage nach der erfinderischen Tdtigkeit des
Patentgegenstandes darauf zu, ob der bloBe Austausch von
Brom durch Bromchlorid erfinderisch ist. Nun war bereits
aus (2) bekannt, daB die Substitution des Wasserstoffs
durch Brom (Bromierung) sowohl mit Brom als auch einem
daquimolekularen Gemisch aus Brom und Chlor bzw. Brom-
chlorid durchgefiihrt werden kann, ohne daB8 dabei eine
nennenswerte Chlorierung stattfindet (S. 68/rechte Spalte
Absdtze 2 und 3 von unten). Die Angabe in (2), daB diese
Substitutionsreaktion bei einer Reihe von Verbindungen

sowie ganzen Stoffklassen inclusive Kohlenwasserstoffen

cod/ e
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erfolgreich abl&uft, spricht fiir die allgemeine Anwendbar-
keit dieser Reaktion. Bei seiner Fdhigkeit zur Abstrak-
tion bendtigte der Fachmann keinen Hinweis in (2), um die
generelle Austauschbarkeit von Brom und Bromchlorid auch
bei der Bromierung des Kohlenwasserstoffs tert.-Butyl-
toluol zu erkennen; hierzu befdhigte ihn auch sein Wissen
um die selektive Bromierung der Methylgruppe dieser Ver-
bindung mit Brom nach (1).

Zudem wei8 der Chemiker, das8 aufgrund der Stdchiometrie
der Bromierung einer CH-Bindung mit Hilfe von Brom nur
eines der beiden Bromatome des Broms in die CBr-Bindung
umgewandelt wird, wadhrend sich das andere Bromatom mit dem
zu substituierenden Wasserstoffatom verbindet. Mit anderen
Worten, bei der Bromierung mit Brom wird nur die Hdlfte
des Broms fiir die eigentliche Substitution genutzt. Diese
Tatsache wird in (2) - stark verkiirzt - in der Weise
wiedergegeben, daB "bei der Substitution des Wasserstoffs
groB8e Mengen HBr-Gas anfallen". Im Anschluf daran wird an-
gegeben, daB8 bei fehlender Verwendungsmdglichkeit fir
diesen HBr-Zwangsanfall anstelle von Brom Bromchlorid
verwendet werden kann, wobei dann anstelle von HBr HCL
énféllt. (2) vermittelt demnach die technische Lehre, da8
bei der Bromierung mit Bromchlorid die Bildung des beim
Einsatz von Brom unvermeidlich entstehenden HBr vermieden
werden kann, so daB das gesamte Brom der Substitutions-
reaktion zugute kommt. Dieses Wissen gab dem Fachmann die
Anregung, die hier bestehende Aufgabe, jedenfalls was
ihren Skonomischen Aspekt (Bromeinsparung) anlangt, in
gleicher Weise, n&mlich durch Austausch des aus (1) be-

kannten Broms durch Bromchlorid, zu l1l6sen.

Hierdurch muBte auch gleichzeitig die LOsung der anderen
bestehenden Teilaufgabe, der Erziehung vergleichbarer Aus-

beuten, mdglich erscheinen. Hierfilir spricht bereits die
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Aussage in (2), wonach bei Verwendung von Bromchlorid als
Bromierungsmittel nur geringe Mengen chlorhaltiger Bro-
mierungsprodukte entstehen. Dies wird bestdtigt durch (13)
Seite 809, wonach Bromchlorid ein starkes Bromierungs-
mittel ist, ohne dabei zu chlorieren. Demnach war beim
Austausch von Brom gegen Bromchlorid im Verfahren nach (1)
mit keiner ins Gewicht fallenden Minderung der Ausbeute zu

rechnen.

5.3 Der Einwand der Beschwerdegegnerin, bei der bekannten
Bromierung von tert.-Butyltoluol nach (1) sei beim
Austausch von Brom gegen das patentgemdB vorgeschlagene
Bromchlorid sowohl unerwiinschte Chlorierung als auch
unerwiinschte Bromierung, d.h. Bromierung der tert.-
Butylgruppe (also B-Seitenkettenbromierung) und des
aromatischen Kern zu beflirchten gewesen, geht fehl; denn
allgemeines Fachwissen lehrt, daB die Selektivitdt der
Bromierung von Alkylaromaten stark von den Reaktionsbe-
dingungen abh&dngt. Dabei bedingen Kdlte und Katalysatoren
eine Kernbromierung (KKK-Regel), wihrend Siedehitze und
Sonnenlicht (oder aktinisches Licht) fiir Seitenketten-
bromierung sorgt (SSS-Regel).

Diese Regeln gelten auch fir Bromchlorid als Bromierungs-
mittel. So ist in Entgegehaltung (6) sowohl die Kern-
substitution (Beispiele 1, 3 und 4) als auch die Seiten-
kettensubstitution (Beispiel 2) bei Anwendung dieser
Regeln beschrieben. In Beispiel 2 setzt sich 2-Chlor-4-
nitrotoluol mit Bromchlorid bei hdherer Temperatur und
Bestrahlung mit UV-Licht zu «, x-Dibrom-2-chlor-4-nitro-
toluol um. Eine Kernbromierung oder Kernchlorierung dieses
Toluols erfolgt dabei nicht, so daB derartige unerwlinschte
Reaktionen auch bei der Bromierung des analogen 4-tert.-

Butyltoluols mit Bromchlorid nicht zu erwarten waren,

03901 coif o
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sofern die Reaktion unter den bekannten Seitenketten-

halogenierungsbedingungen durchgefiihrt wird.

Spalte 1, Zeilen 6 bis 11 und 44 bis 51 von (6) bestdtigt
dies mit der Aussage, daB8 bei Halogenierungen mit Brom-
chlorid bzw. einer Mischung von Brom und Chlor im Molver-

hdltnis um etwa 1l:1 praktisch nur Bromierung erfolgt.

Gleichfalls mufBite beim Einsatz von Bromchlorid mit keiner
B-Halogenierung gerechnet werden, wie sie fiir das nicht
selektive Chlor bekannt ist. Hierzu ist auf (10) (vgl.
die letzten vier Zeilen auf Seite 552 und die Formel-
gleichung auf Seite 553) zu verweisen, wonach man durch
Chlorierung von Ethylbenzol mit molekularem Chlor eine
Mischung aus X -Chlorethylbenzol und 3-~Chlorethylbenzol
erhdlt, wdhrend die Bromierung von Ethylbenzol mit
molekularem Brom nur ™ -Bromethylbenzol liefert.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin hat auch
gegen die Verwendung von Bromchlorid im Verfahren nach dem
Streitpatent aufgrund der Literaturstelle (18) Xkein
Vorurteil bestanden. Dort wird im Zusammenhang mit der
Bromierung von Difluormethan mit Bromchlorid zu Brom-
difluormethan ein radikalischer zweistufiger Reaktions-
mechanismus vorgeschlagen. Danach soll zundchst ein
Chlorradikal unter HC1-Bildung ein Difluormethinradikal
erzeugen, welches sich dann mit Bromchlorid zu Brom-
difluormethan umsetzt, unter Regenerierung des die Reak-
tionskette in Gang haltenden Chlorradikals. Im Anschluf8 an
die Reaktionsgleichung findet sich die SchluB8folgerung,
da8 Bromchlorid als Bromierungsmittel eine dhnliche Selek-
tivitdt wie Chlor hdtte. Dieser Satz - so die Beschwerde-
gegnerin - soll ein Vorurteil gegen den Einsatz von Brom-
chlorid bei der Bromierung von tert.-Butyltoluol aufge-
richtet haben; denn wenn Bromchlorid in (18) hinsichtlich
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dessen Selektivitdt in die Ndhe des bekanntlich nicht
selektiven Chlors geriickt wird, hdtte der Fachmann von
einem Ersatz von Brom gemadB (1) durch Bromchlorid Abstand
genommen.

Diese Betrachtungsweise verkennt zundchst, daB8 die These
von der Ahnlichkeit von Chlor und Brom auf der Hypothese
des dort vorgeschlagenen Reaktionsmechanismus beruht.

Die Unzuverldssigkeit von Theorien, besonders auf dem
Gebiet der Chemie, ist hinldnglich bekannt. So waren fir
den Fachmann auch andere Deutungsversuche mdglich, etwa
die ¥®rklarung iiber eine Erniedrigung der Aktivierungs-
energie fiir die Substitution durch die Prdsenz des Chlor-
atoms im Bromchlorid.

Analysiert man die Aussage in (18) vor dem Hintergrund der
dort gegebenen technischen Fakten, so soll das Gelingen
der Bromierung des Difluormethans mit Bromchlorid trotz
Versagens der gleichen Reaktion mit Brom theoretisch
erklart werden. Aus dem bloBen Umstand, daf Difluormethan
mit Chlor chlorierbar ist, schlieBen die Autoren von (18)
auf eine Ahnlichkeit der Selektivitit dieser beiden

Halogenierungsmittel.

Diese dem Fachmann reichlich kiihn erscheinende, weil auf
einem einzigen Beispiel basierende Theorie hdtte er nicht
als universell gliltig angesehen und erst recht nicht auf
die Halogenierung des hier interessierenden, strukturell
weit von Difluormethan abliegenden tert.-Butyltoluol ange-
wendet. Zudem liegt auch bei dem genannten Toluol nicht der
in (18) referierte Grenzfall von der alleinigen Bromier-
barkeit mit Bromchlorid vor; vielmehr ist diese Verbindung

in ausgezeichneter Ausbeute bereits mit Brom bromierbar.

Y
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AuBerdem versteht der Fachmann den tats3chlich in (18)
gebrauchten Ausdruck "Selektivitat"” wohl kaum in dem von
der Beschwerdefiihrerin geltend gemachten Sinn, n3mlich der
Steuerung einer Umsetzung mit mehreren potentiellen Kon-
kurrenzreaktionen in nur eine Richtung; denn im Gegensatz
zum tert.-Butyltoluol mit 3 Waserstoffatomen unterschied-
licher Reaktivitd@t stellen sich beim symmetrischen Di-
fluormethan mit gleich reaktiven Wasserstoffatomen keine
Selektivitdtsprobleme, die auf den vorliegenden Fall

iibertragen werden kdnnten.

Die Entgegenhaltung (18) hitte somit beim Fachmann keinen
Zweifel an der Ldsbarkeit der patentgemdB bestehenden
Teilaufgabe der mit (1) vergleichbar hohen Ausbeuten durch
den Austausch von Brom gegen Bromchlorid im Verfahren nach
(1) aufkommen lassen, und erst recht kein Vorurteil bei

ihm entstehen lassen k&nnen.

Aber selbst wenn man einrdumen wollte, die Angabe in (13),
wonach Bromchlorid ein stédrkeres Bromierungsmittel ist als
Brom (Seite 809 Absatz 1), kdnne im Sinne eines Riickgangs
an Selektivitdt bei der Bromierung und damit eines Aus-
beuteverlustes verstanden werden, so hdtte die GewiB8heit
um die LOsbarkeit der wesentlichen Teilaufgabe der Brom-
einsparung durch den Austausch von Brom gegen Bromchlorid,
das Wissen um den hohen Ausbeutestandard der Bromierung
nach (1) und die Kenntnis von der bekannten bevorzugten
Substituierbarkeit des Wasserstoffatoms in X-Stellung dem

Fachmann einen solchen Versuch nahegelegt.

Zusammenfassend ergibt sich, daB es zur Auffindung des
Verfahrens nach Anspruch 1 des Streitpatents

nur einfacher, der normalen T&dtigkeit des Fachmanns zuzu-
rechnender Uberlegungen bedurfte, so da8 dieses als nahe-

liegend und daher nicht als erfinderisch zu bewerten ist.

oo/ e
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Die Unteranspriiche 2 bis 9, fiir die ein eigener erfin-
derischer Gehalt weder geltend gemacht wurde, noch erkenn-
bar ist, miissen wegen mangelnder Patentfdhigkeit des Ge-

5.9

genstandes des Hauptanspruchs fallen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das europdische Patent Nr. O 045 429 wird widerrufen.

Der Vorsitzende

/\h\r\m |

Die Geschdftsstellenbeamte
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