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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europäische Patentanmeldung 80 103 848.0, die am 

7. Juli 1980 mit deutscher Prioritât vom 17. Juli 1979 an-

gemeidet worden war, wurde am 16. Februar 1983 das europa-

ische Patent 22 532 auf der Grundlage von vier Ansprüchen 

erteilt, von denen die Anspruche 1 und 4 folgenderinaBen 
lauteten: 

11 1. Verfahren zur Herstellung von Neopentylamin, das prak-

tisch frei von höher alkylierten Aminen ist, durch Ami-

nierung mit Amrnoniak an Hydrier-/Dehydrierkatalysatoren 
bei erhöhter Temnperatur, gegebenenfails erhöhtemn Druck und 
geg'èbenenfalls in Gegenwart von Wasserstoff, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB man Neopentanol mit 0,5 bis 10 Mol 
Ammoniak umsetzt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeich-

net, daB man 1 bis 5 Mci Ainnmoniak pro Mol Neopentanol 
einsetzt." 

Gegen die Patenterteilung legten die jetzigen Beschwerde- 
gegnerinnen 

BASF AG und 

Ruhrchemie AG 

am 11. November 1983 bzw. durch ordnungsgemäfi bestàtigtes 

Telex vomn 15. November 1983 wegen mnangelnder erfinderi-
scher Tàtigkeit Einspruch em. 

Sie stützten sich dabei und im spateren Vorbringen insbe-
sondere auf die Dokumente 
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DE-A-2 358 355, 

DE-B-1 543 377, 

DE-A--1 493 781 und 

R. Breslow, Organic Reaction Mechanisms, Seite 76 

(1965). 

Die Patentinhaberin (jetzige Beschwerdeführerin) hat 

ihrerseits u.a. auf 

(E) Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band 

XI/1 (1957) , Seiten 130 bis 131, 

hingewiesen. 

liii Laufe des Einspruchsverfahrens strich die Patentinhabe-

nfl (Beschwerdeführerin) den Anspruch 4 und änderte im An-

spruch 1 die Angabe "mit 0,5 bis 10 Mol Ammoniak" in "mit 

1 bis 5 Mol Ammoniak" um. 

Mit Entscheidung vom 30. Juli 1987 widerrief die Em- 

spruchsabteilung das Patent und führte dazu im wesent-

lichen aus: 

Die Erfindung sei zwar neu, aber nicht erfinderisch. Aus-

gehend von (A) als nãchstem Stand der Technik sei es Auf-

gabe der Erfindung gewesen, ein Verfahren zur Herstellung 

von Neopentylamin aus einem hierfUr bisher nicht in Be- 

tracht gezogenen Ausgangsmaterial, nãmlich Neopentanol, 

vorzuschlagen, dabei eine gute Ausbeute und Selektivität 

zu erzielen und besonders die Bildung hóheralkylierter 

Amine mäglichst zu vermeiden. Zur Lösung dieser Aufgabe 

habe das Streitpatent die Reaktionsbedingungen von (A) in 

naheliegender Weise auf die vôllig analoge beanspruchte 

Umsetzung übertragen (Seite 5, Zeilen 5 bis 24). Eine bes-

sere Selektivitãtsej bei der Aminierung elner einzigen 

00355 	 . . 1... 



3 	 T 321/87 

statt zweier Hydroxylgruppen zu erwarten gewesen (Seite 4, 
Zeile 4 von unten, bis Seite 5, Zeile 4), und das gegebe-

nenfalls überraschende Ausmal3 der Selektivitätsverbes-

serung känne nicht zur Bejahung erfinderischer Tätigkeit 

genügen (Seite 4, letzte fUnf Zeilen). 

Gegen diese Entscheidung wurde am 11. September 1987 unter 

Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben 

und hierzu am 16. Oktober 1987 eine Begründung einge-

reicht. Darin wird im wesentlichen ausgefUhrt, die Bedeu-

tung von (A) als relevanter Stand der Technik sei wesent-

lich kleiner als von der Einspruchsabteilung angenommen, 
weil danach - entgegen den dortigen Angaben - nur wesent-
lich geringere Ausbeuten erzielbar seien (Seite 2, Absätze 

1 und 2). Auch entnehme der Fachmann sowohi (A), als auch 
(B) ein höheres Molverhältnis OH:NH3 als das nach dem 

Streitpatent. Ein soiches Verhältnis trage dazu be!, eine 

unerwünschte Mehrfachalkylierung zu unterdrUcken. Erf in-

dungsgemäl3 werde nun überraschenderweise mit einem nur 

geringen NH3-UberschuB eine hohe Selektivität be! der Neo-

pentylaininbildung erzielt, was auch im Hinblick auf die 

erforderliche RückfUhrung des Uberschusses von Vorteil Se! 
(Seite 3, zweiter Absatz). 

Die Beschwerdegegnerinnen bestreiten diese Ausführungen. 

Eine erfinderische Tãtigkeit ergebe sich auch für den nun-

inehr auf ein Verhältnis von 1 bis 5 Nol NH3 pro OH-Gruppe 

eingeschränkten Anspruch nicht. Auch das Verfahren nach 
(B) einpfehle nur 

2 
 bis 5 Mol NH3 pro OH-Gruppe und führe 

zu erstaunlich hohen Ausbeuten an primâren Aminen (Seite 2 
Absàtze 2 bis 4, des Schriftsatzes voin 2. März 1988 sowie 

Seite 2, Absatz 2 des Schriftsatzes voin 18. April 1988). 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent- 

scheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der 
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4 	 T 321/87 

am 28. Januar 1984 vorgelegten neuen Anspruche aufrechtzu-
erhalten. 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde zu-
rUckzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 
Regel 64 EPU; sie 1st somit zulässig. 

Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich von der erteil-

ten Fassung lediglich durch Einbeziehung des dainaligen An-

spruches 4; er unterliegt daher keiner Beanstandung geinäB 
Art. 123 (3) EPU. Die Kaxniner hat zwar erhebliche Zweifel 

daran, ob der un Laufe des Prüfungsverfahrens erfolgte Er-
satz des Temperaturbereiches "von 200 bis 300CC" un ur-
sprünglichen Anspruch 1 durch "bei erhähter Temperatur" 

(erteilte Fassung) im Rahmen von Art. 123 (2) EPU zu 
rechtfertigen war; un Hinblick auf die folgenden Aus-
fuhrungen zur erfinderischen Tätigkeit, und da dieser Ge-

sichtspunkt im Einspruchsverfahren bisher nicht aufgegrif-

fen wurde, sel jedoch zugunsten der Beschwerdeführerin un-

tersteilt, daB dies der Fall 1st. 

Als nächstliegender Stand der Technik kommen die in der 

Streitpatentschrift beispielhaft aufgeführten Verfahren 

zur Herstellung von Neopentylamin inittels Hydrierung von 

Trimethylacetaldoxim an Raney-Nickel (J.Ain.Chem.Soc. 60 

(1938), 660), Reduktion von Pivalonitril ndt Lithiuinalanat 

(J.Am.Chem.Soc. 74 (1952), 4055), Hoffmann'schem Abbau 

von tertiärem Butylacetamid (J.Am.Chein.Soc. 71 (1949), 

2810) oder Reduktion von Trimethylacetamid mit Diboran 
(J.Am.Chemn.Soc. 86 (1964), 3566) in Frage. 
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5 	 T 321/87 

Sie alle beschreiben Methoden zur Herstellung der spezi--
fischen Verbindung Neopentylarnin, wobei je nach Verfahren 

Ausbeuten zwischen 41 und 86 % erzielt werden, und liegen 

daher nach Auffassung der Rammer von der Aufgabe her ge-

sehen, dein Streitpatent näher als (1) oder anderer Stand 

der Technik, der ohne Nennung von Neopentylamin die Ge-

winnung von Mono- oder Diarninen beschreibt. 

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann nun 

darin gesehen werden, ein technisch leicht handhabbares 

Verfahren vorzuschlagen, durch das Neopentylainin mit guter 

Ausbeute und Selektivität, insbesondere möglichst frei von 

höher alkylierten Aminen, erhältlich 1st. Bei der Wahi des 
Ausgangsstoffes (Neopentanol) handelt es sich hingegen urn 
ein Lösungselernent, das als soiches nicht in die Aufgaben-
stellung eingeht (vgl. angefochtene Entscheidung, Seite 5, 
Absatz 2). 

Als Lösung dieser Aufgahe stelit das Streitpatent ein Ver-

fahren bereit, bei dern von höher alkylierten Arninen prak-

tisch freies Neopentylamin durch Arninierung von Neopenta-

nol mit Ammoniak an Hydrier-/Dehydrierkatalysatoren bei 
erhöhter Ternperatur und einexn NH3:OH-Molverhältnis von 1 

bis 5 zu 1 erhalten wird. DaB die bestehende Aufgabe 

hierdurch auch tatsächlich gelost wird, erscheint auf 

Grund der Beispiele glaubhaft und wird auch von den 
Beschwerdegegnerinnen nicht bestritten. 

Die beanspruchte Lösung ist schon deswegen neu, well un 
nachgewiesenen S band der Technik die Herstellung von Neo-

pentylamin durch Umsetzung von Neopentanol mit Ammoniak 

nicht spezifisch beschrieben ist. Nähere Ausführungen 

hierzu erUbrigen sich, da die Neuheit nicht bestritten 
ist. 
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7.  Es bleibt daher zu untersuchen, ob das beanspruchte Ver- 

fahren auf erfinderischer Tätigkeit beruht oder ob es für 

den Fachinann im Lichte der oben definierten Aufgabe auf 

Grund des angezogenen Standes der Technik nahelag. 

7.1.  Ein Fachmann der - ausgehend von deni in Abschnitt 3 vor- 

liegenden Entscheidung genannten, spezifisch auf die Her-
stellung von Neopentylamin gerichteten Stand der Technik - 

die bestehende Aufgabe zu lösen suchte, würde zuerst unter 
den zum aligemeinen Fachwissen gehörenden Standardver-

fahren nach einer geeigneten Methode Ausschau halten. Die 
Umsetzung von Alkoholen mit Ainmoniak an Hydrier-/Dehy-

drierkatalysatoren bei erhöhter Temperatur sowie gegebe-

nenfalls bei erhöhteni Druck und in Gegenwart von Wasser-

stoff ist ein soiches Standardverfahren; vgl. (E) oder, 
aus jüngerer Zeit, Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical 
Technology, 3rd edition, Vol. 2 (1978), Seiten 276-277. 
Die Heranziehung dieser ailgemeinen Methode war daher 
naheliegend; dies umso mehr, als dort die in Frage koin-

menden Verfahren in der Reihenfolge ihrer Bedeutung auf-
geführt sind (Seite 276, Abschnitt "Manufacture", Zeilen 4 
bis 5), wobei die Umsetzung von Alkoholen mit Ammoniak (in 
erster Linie mit Dehydratisier-, in zweiter mit Wasser-

staff an Dehydrierkatalysatoren) zu vorderst genannt ist. 

7.2.  Ii Hinblick auf (B), Spalte 3, Zeilen 38 bis 40, wonach 
man Ammoniak mm Uberschul3, "vorzugsweise 2 bis 5 Mol je 
Hydroxylgruppe", verwendet, kann auch das mm Anspruchs-

kennzeichen hervorgehobene Merkmal von 1 bis 5 Mol 

Ammoniak pro Mol Neopentanol nicht entscheidend zur er-
finderischen Tàtigkeit beitragen. un übrigen gehören auch 
Molverhältnisse etwa dieses Bereiches dem aligemeinen 

Fachwissen an; vgl. Kirk-Othmer, a.a.O. (Seite 276, Zeilen 
6 bis 5 von unten). 
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7.3. 	GegenUber dem genannten Stand der Technik vermägen auch 
die Stellen von (H) auf Seite 3, Zeilen 3 bis 5, und Seite 
17, Zeilen 5 bis 13, nicht etwa ein aligemeines Vorurteil 

gegen die Herstellung von Aminen durch Umsetzung primãrer 
Alkohole mit NH3 zu begründen. Abgesehen davon, daB gene-

rell eine einzelne Patentschrift oder wissenschaftliche 

Originalarbeit - ira Gegensatz zu Standardwerken, Lehr-

büchern oder dergleichen - zur Begründung eines soichen 

Vorurteils nicht ausreicht, istdem genannten Dokument 

höchstens die Lehre zu entnehmen, daB NH3 unter den spe-
ziellen dort beschriebenen Bedingungen (Chroniitkatalysa-
toren usw.) "nicht in wirksarner Weise mit primären Alko-
holen reagiertt. 

	

7.4. 	Noch zusätzlich nahegelegt wird das beanspruchte Verfahren 
für die Herstellung gerade von Neopentylamin durch (A), 

worin bereits die analoge Gewinnung des entsprechenden 

Diarnins aus Neopentyiglykol bei einern molaren Verhältnis 

NH3:OH von 4:1 bis 40:1 (nach dera hinsichtlich des Kata-

lysators am nächsten korarnenden Beispiel 1 von 6,1:1) be-

schrieben 1st, und zwar mit guter Ausbeute und hoher Spe-

zifität (vgl. die Angaben der Beispiele). 

	

7.5. 	Selbst wenn man untersteilte, das Ausrnal3 des nach dem 

Streitpatent erzielten Effektes hinsichtlich Ausbeute und 

Selektivität sei überraschend, so vermâchte nach stan-

diger Rechtsprechung der Karnxner ein soiches AusmaB erf in-

derische Tätigkeit dann nicht zu begründen, wenn es das 

Ergebnis von - wie hier gezeigt - naheliegenden Mal3nahmen 

ist. Ira übrigen erscheint die nach dem Streitpatent er-

zielte hohe Spezifität in Gestalt weitgehender Abwesenheit 

von Di- und Trineopentylamin angesichts der dem Chemiker 

bekannten starken sterischen Hinderung von Neopentyigrup- 
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pen keineswegs so überraschend; siehe hierzu (I), insbe-

sondere die erste gezeigte Forne1 mit zugehärigem Text. 

7.6. 	Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des 

Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 

8. 	Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 betreffen lediglich üb- 

liche Mal3nahmen und sind daher ebenfalls nicht gewährbar, 

zumal Uber einen Antrag nur als ganzen entschieden werden 

kann. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründeri wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 
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