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Beschwerdefiihrer: BASF Aktiengesellschaft
Stichwort: "Bis-epox?éther"
EPU-Art.: 52(1), 56

"Zwischenprodukte fiir bekannte Endprodukte" "erfinderische

Tatigkeit hierflir" ‘"erfinderische T&tigkeit flir ein Mehrstufen-

verfahren"

1.

Leitsidtze

Hat sich die Anmelderin aufgrund eines bestehenden Bediirfnisses
die Aufgabe gestellt, ein in wirtschaftlicher und verfahrens-

technischer Hinsicht vorteilhaftes neues chemisches  (Gesamt)

Verfahren zur Herstellung bekannter und begehrter Endprodukte

‘(hier Aromastoffe) zu entwickeln, so kann die L&sung dieser

Aufgabe erfinderisch sein, wenn = trotz Wahl der gleichen
Ausgangsstoffe wie filir das nédchst vergleichbarevVerfahren nach
dem Stande der Technik - das tatsgghlich erzielte vorteilhafte
Ergebnis ﬁberraschendmist (hier: quantitativ).

Kommt_dieses Ergebnis (hier: hdhere Gesamtausbeute) durch einen
Umweg ﬁbér'neue, im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte
Zwischenprodukte zustande, so trdgt der "Verfahrenseffekt' auch
die erfinderische T&tigkeit fir die Zwischenprodukte selbst,
ohne die das .vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist.

Fehlt es an einer solchen (exakten) Vergleichsm&glichkeit, so
erflillen neue chemische Zwischenprodukte gleichwohl das Patentier-
barkeitskriterium der erfinderischen T&atigkeit, wenn durch deren
Bereitstellung ein neuer chemischer Herstellungsweg zu bekannten
und begehrten Endprodukten erdffnet wird, der seinerseits auf

erfinderischer Tdtigkeit beruht.

Die Priifung eines chemischen Mehrstufenverfahrens auf er-
finderische T&tigkeit verlangt die Betrachtung des Gesamt-
verfahrens aus der Sicht der Aufgabenstellung als Ganzes darauf-
hin, ob dieses Gesamtverfahren rilickschauend vom Ziel aus auf

die Ausgangsstoffe nahelag.
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I.

Sachverhalt und Antridge

Die aﬁ 1z, Jull 1e7¢ =1ngegangene und am 5. Marz 1980 Veroffentllchte europé-

ische Patentanme;dgng 79 102 431.8 mit der Veroffentllchungsnummer G 008 358,

fir welche die Priciitdt der Voranmeldung 1n der Bundesrepublik Deutschland
vom 19, Juli 1978 in Anspruch gznommen w1rd wurde durch d1e Entscheidung

der Priifungsabteilung 007 des Europdischen Patentamts vom 19. Juni 1981 zu-
rickgeviesen. Der Entecheidung liegen die urspriinglichen Anspriiche 1 bis 4

zugrunde.

Die Zurickweisung wird damit begrﬁndet;dae die beanspruchten Verbincungen

bzw. Verfahren keine unerwarteten Eigenschaften bzw, Vorteile aufwiesen und

sich fur den Fachmann in naheliegender Weise ergZben. Es sei zu erwarten gewesen,

daB die Verbindungen nach Anspruch 1, ausgehend von deri durch die DE-C-2 105 014

(nachstehend als Dokument 4 zitiert) bekarnt gewordenen Ausgangsprodukten,
nach der Verfahrenswve ise aus Houben-Weyl Methoden der Organischen Chemie,
4, Auflaqe, Band VI, Teil 3, 1965, Thleme-Verlcqb Ttuttgart, Seite 413 (nach-

folgend als Dokument 1 bezeichnet) hatten hergestellt werden kdnnen. Bei einer

derartigen Uﬁsetzung, vie in Anspruch 2 realisiert, sei keine Stdrung durch

gleichzeitig ablaufende Polymerisationsreaktionen zu beflrchten gewesen, wveil

- dhnliche Reaktionen mit vicinalen Dicarbonylverbindungen ausweislich der

DE-A-1 768 649 (Dokument 3 in der Folge) und Dckument 4 diesbeziiglich storungs—

frei verlaufen seien..

Das Verfahren nach Anspruch 3 sei gleichfalls als naheliegend zur beurteilen;
denn die direkte Zyklisierung der Dixpc::ide sei im Hinblick auf Houben-Weyl
a.a.0., Seite 197 (nachfolgend mit der Kurzform Dokument 2 zitiert) und Doku-

- ment 3 keinesfalls unervartet. Ansp:uch 4 be inhalte lediglich eine Kombinat ion

I1I.

der Verfahrensstufen nach Anspruch 2 und 3, die angesichts der Aufgabenstellung,

die Dihydrofu:ane herzustellen; nahegelegen habe.

Gegen diese Entscheldung vom 19. Juni 1981 rlchtet sich die am 19, August

1981 eingelegte Beschwerde der Anmelderln, die am 21. Oktober 1981 im wesent-
lichen wie folgt begriindet wurde: Fiir die Frage, ob ein Stoff als erfinderisch
zu wverten sei; kdnne die Art seiner Zugdnglichkeit nur ausnahﬁsweise eine

Rolle spielen. Im vorliegenden Fall seien die beanspruchten Diepoxide bei

der engen Nachbarschaft der Funktionen iﬁ Verhdltnis zu den bekannten mono-
funktionellen Verbindungen scton aufgrund ihrer Eigenschaft, die Chemie po-
tentiell zu bereichern, grundsdtzlich eigenartig. Die blfunktlonellen Diepoxide

seien eben keine bloBe Atwandlung der monofunktionellen Verblndungen, sondern

coi/es
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eroffneten grundsdtzlich andere Synthesémﬁglichkeiten. Uberdies sei es duBerst
bemerkenswert, daB die Darstellung der beanspruchten Diepoxide nach Anspruch \
2 Uberhaupt gelinge; denn ausweislich Dokument & setzten sich Dichlordiketone i
.ih wvassrigen Alkali zu Verbindungen mit dem energetisch begiinstigten Fiinfring |

um.

 Die Anspriiche 3 und 4 seien schon deswegen patentféhig; weil hit den Diépoxiden;
ohne die diese Verfahren nicﬁt durchfuhrbar seien; chemisches Neuland betreten;
und hierdurch eine neue Mdglichkeit zur Herstellung eines begehrten Encprodukts
erdffnet wvorden seij auf irgenduvelche bessere.EFFekte; vie Ausbeute; Reinheit

und dergleichen, komme es daher nicht mehr an.

Zudem habe die Prifungsabteilung geflissentlich Ubersehen; daB die Gesamtaus-
beute bei der Herstellung der 2,5-Dimethyldihydrofuranonverbindungen gemal

der Kombination aus den Beispielen 2 und 9 45% betrage und erheblich besser
sei als 37% gemdB Dokument 4. Zudeﬁ sei bei der Zitierung von Dokument 2 nicht
berlcksichtigt worden; daB sich dort - anders als beiﬁ vorliegenden Verfahren
- die beiden Reste R und Methoxyl ah gleichen Kohlenstoffato& des Oxirans
befanden.

Die Beschwerdefihrerin beantragt; den Zurﬁckweisungsbééchluﬂ aufzuheben und
ein Patent auf der Grundlage der urspriinglichen Anspriche 1 bis 4 mit den

in den Schriftsidtzen vo$ 11. Dezeﬁber 1980 und 20. Oktober 1981 beantragten

Anderungen zu erteilen. Die geltenden Patentanspriiche haten folgendaj Wortlaut:

"]. Bis-epoxy-dialkoxy-alkane der allgeﬁeinen Formel I

- CH - R?
\
0 0 (0,

R

in der RY bis R® Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten.

2 Verfahrew zZur Herstellung e neuen Bls-epoxy-dlalkoxy-alkane der allge-

meinen Formel I gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man >,

*-'-Dihalogen- l 2,-diketone cer allgemelnen Formel I1

coi/ v



-3 -

Rl _cH-cC - C - CH - R?

! i
X 0 O X - (II), in der
und R? die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben und X fur Cl oder

Rl

Br steht bei Temperaturen von -20 bis +100°C, vorzugsweise 0 bis 250C mit
einem Alkalihydroxid oder einem Alkalialkoxid der Formel R*-0- Me, in der

Me fir K Na oder Li steht unc eirem Alkanol der Formel R3-0H umsetzt.

3. Vervendung cer neuen Bis-epexy-cialkoxy-alkane der allgeheinen Formel I

gemdB Anspruch 1 zur Herstellung von Aromastoffen der allgemeinen formel
111
H 0
I
d
Rl R? (111),
in der Rl und R? die in Anspruch 1 angegebene Bedeuturg haben; durch Er-
hitzen mit starken Mineralsduren oder starken organischen S&uren auf Tempe-

raturen von 60 bis 120°C.

4. Verfahren zur Herstellung von Aromastoffen der‘allgeﬁeinen Formel III

rl R2 (II1)

in der RY und R? Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten, dadurch gekennzeichnet,

daB ﬁan

A} X ;c&!«Dihalogaﬁ-l,é-dikétone der allgeﬁeinen Formel II |
RY - CH - C - C - CH - R?

i « .
X O 0 X (I1), in der

R1 und R? die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben und X flr C1 oder
Br steht bei Temperaturen von -20 bis +100°C mit einem Alkalikydroxid oder
einem Alkalialkoxid der Formel R’-O-Me, in der Me fir K, Na ocer Li steht

und einem Alkanol der Formel R3-0OH umsetzt und

B) die erhaltenen neuen Bis~-epoxy-dialkoxy-alkane der allge%einen Formel I

cod/ oo
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R®* -CH- C- C-CH-R?
N4

AN
in der Rl bis R*® Alkyl mit 1 bis 4 C- Atomen bedeuten mit starken Mineral-

sduren oder starken organischen S3uren auf Temperaturen von 60 bis 120°C

erhitzt.""

Entsche idungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 64 und 79 (3)

EPU; sie ist daher zuldssig.

2. Bei den gelterden Patentansprichen handelt es sich ~ abgesehen von der teil-
wveisen Streichung vor Vorzugsbereichen - um die Anspriiche in der urspriinglichen
Fasulng, ucbei die offensichtlichen Schreibefehler in Formel II von Anspruch
2 und 4 “&ﬂaG Regel £8 EPL berichtigt wurden (vgl. hierzu auch Beispiel 1
bis 6, 8 und 11 bis 14). '

3. Wie der Beschreibungseinleitung zu-entnehhen‘ist' var es Aufgabe der ErFindung;
neue Wege und neue Ausgangsverblndungen zu fmden, mit deren Hilfe es ge lingt,
den begehrten Aromastoff 2 ,5=Dimethyl-4-hydroxy-2,3- dlhydrofuran—B-on (nach-
folgend. DHF abgekurzt) auf virtschaftlichere und v:rfahrenstechnisch einfachere
Weise herzustellen als bisker (vgl., die Beschreibung Seite 3, Zeile 29 bis
33).

4, Diese Aufgabe wird dadurch gelﬁst; daB die betreffenden Forﬁelﬁéﬁig naher
bezeichneten und als sog. Zwischenprodukte anzusehenden Diepoxide; besser
als Bis-epoxidther bezeichnet (Anspruch l); ein zveistufiges Gesamtverfahren
zur Herstellung des Aromastoffs DHF (Anspruch 4), sovie dessen beiden Teilstufen
(Anspriche 2 und 3) bereitgestellt werden.

5. Eine derartige technische Lehre ist mach der nicht zu beanstandenden Feststellung

der Prifungsabteilung neu.

Bei cer Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit richtet die Prifungsabte ilung

indes ihren Blick nur auf Teilgegenstdrde der Erfindung, ohne den engen tech-

nischen und patentrechtlichen Zusammenhang von Zwischenprecukt urd End-

vei/ oo




produkt zu sehen.

6. Andererseits verhag die Kammer nicht der Auffassung der Beschwerdefihrerin
zZu Folgen; wvcnach ein Zwischenprodukt aufgrund der bloBen potentiellen Berei-
cherung der Chemie patentwiirdig sein soll. Wenn sich die Beschwerdefihrerin
auf die Unterschiede zwischen monofunktionellen Verbindungen einerseits und
difunktionellen Verbindungen mit enger Wechselwirkung beider Fumktionen anderer-
seits beruft, stellt sie bei ihrer Betrachtungsweise auf die strukturelle
Eigenart der neuen Verbindungen gegenUber denen des Standes der Technik ab.
Dabei Ubersieht sie, daB strukturelle Andersartigkeit einer Verbindung fir
die Bewertung der erfinderischen T&atigkeit solangé neutral und vertfrei bleibt;
solange sie sich nicht in einer wertvollen Eigenschaft i& veitesten Sinne,

Wirkung oder Potentierung einer Wirkung manifestiert.

- 7. Im vorliegenden Fall geht die Kammer bei der Bewvertung der Patentwirdigkeit
der zu DHF fihrenden neuen Zwischenpradukte nach Anspruch 1 von folgender
Uberlegung aus: Hat sich die Anmelderin aufgrund eines bestehenden Bedirfnisses
die Aufgabe gestellt, ein in wirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Hinsicht

vorteilhaftes neues chemisches (Gesamt)Verfahren zur Herstellung bekannter

und begehrter Endprodukte Zu entW1cke1n, so kann die Ldsung dieser Aufgabe
erfinderisch sein, wenn - trotz Wahl der gleichen Ausgangsstoffe wie fir das
ndchst vergleichbare Verfahren nach dem Stande der Technik - das tatsichlich
erzielte vorteilhafte Ergebnis (hier: quantitativ) Uberraschend ist. ‘Kommt
dieses Ergebnis (hier- hdéhere Gesamtausbeute) durch einen UmWeg Uber neue,
im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustande, so
trdgt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische Tatigkeit fir die Zwi-
schenprodukte selbst, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar

ist.

8. Diese Voraussetzungen sind hier erfillt. Im Dokument & sind neben dem dort

offenbarten eigenen Losungsvorschlag bereits 5 mit Nachteilen verbundene Verfahren

zitierten DE-C-2 359 891 wird ferner ein vielstufiges Verfahren zur Herstellung

/:><//zur Herstellung von DHF beschrieben. In der im Europ&dischen Recherchenbericht

derse lben Verbindung beschrieben, dessen letzte Stufe nur 30% DHF ergibt (Beispiel
13). AuBerdem werden in der Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung
drei weitere mit Nachteilen behaftete Herstellungsverfahren fiir DHF beschrieben

(vgl. Beschreibungse inleitung Seite 2, Absatz 3 und 4 sovie Seite 3 Absatz

3). Die Existenz won wenigstens 10 bekannten, zum Teil zum Patent’ angemeldeten

0../..'
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- Verfahren zur Herstellung von DHF diirfte das groﬁe Irteresse der Fachwelt

an dieser Verbindung und die Bemiihungen um die Auffindung einer wirtschaftlichen
Verfahrensweise demonstrieren. Ein Bedirfnis fir ein verbessertes Herstellungs-
verfahren liegt offen zutage;

In dlesem Zusa&ﬁenhang dirfte als ndchstliegender Stand der Technik das Ver-
fahren nach Dokument 4 zu beurteilen sein, weil dessen: Ausgangs- und Endprodukte
mit denen des Verfahrens nach Angpruch &4 der vorllegenden Anmeldung Uberein-
stimmen. Einziger Unterschied ist die VerFahrenswelse, die beim bekannten
alkalischen Zyklisierungsverfahren einstufig, beim beanspruchten Verfahren
hingegen zweistufig derart abléuft; daB zurdchst in GegenWart von Alkali

und Alkohol eine Epoxidierungsreakticn zu der. Bis-epc\iﬁircrn als Zwischen-
produkte und nachfolgend deren Spaltung und Rezyklisierung zum anydrofuran-
ring stattfindet.

Betrachtet man die optimaler: Ausbeuten an DEF bei beiden Verfahren; so betragt
diese beiﬁ zitierten bekannten Verfahren nach den unbestrittenen Eerechnungen
der Prufungsabtellung 37,6% gegeniber 45% flir das beznsprucht: Verfahren (Bei-
splel 2 Bls-epox1atherherstellung 100%; Beispiel 9 DHF-Herstellung 45%). Nor-
malerveise erniedrigt sich die Gesamtausbeute eines hehrstufigen Verfzkrens

ﬁit der Anzahl der Verfahrensstufen. Deﬁgeﬁéﬁ var das oben genarnte erfirdungs;
geméB erhaltene Resultat'; wonach das bekannte einstufige von Dihalogendiketcn
ausgehende Verfahren zur Herstellung von DHF durch Beschreiten des neuen zwei-
stufigen U&wegs Uber die Bis-epoxiéther als Zwischenprodukte hinsichtlich

seiner Ausbeute signifikant erhdht werden kann; fir den Fachmann richt voraus-
ziaden, Ein Fack&ann; der sich - wie hier - die Aufgabe gestellt hatte, das
bekannte Verfahren zur Herstellung von DHF unter Einsatz des entsprechendew
Dihalogendiketons bezliglich der Ausbeute zu verbessern, vidre demach bei Kenntris
der Verfahren nach den Dokumenten l 2 und 3, die keine Ausbeutevorhersagen
zulassen, nicht ohne erfinderische Tatigkeit zu der beanspruchten Losung ge langt.
Dies zieht die Patentfdhigkeit des Gesamtverfahrens nach AnsprLch 4, soveit

es sich auf die Herstellung von DHF be21eht, sovie der auf diesem Wege erstmalc
bereitgestellten Zw1schenprodukte nach Anspruch 1 nech 31ch, ohne cie das

wrteilbafte Gesamtverfahren im Sinne der Kausalitdtslehre nicht denkbar ist.

Allerdings “seri fUr solche Zwischenprodukte nach Anspruch l; ir denen Rl und
R? Aikylreste'mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen,'aber nicht gleichzeitig Methyl
bedeuten, und die sich demnach nur zur Herstellung der hdheren Homologen von

DHF eignen, ein solcher "Effali" . wie unter 9. ausgefihrt - nicht hergeleitet
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verden; denn einerseits sind die diesbeziiglichen Ausbeuten des anﬁeldungsgeﬁéﬁen
Zve istufenverfahrens gerlngeI (Beispiele 8 + 1C : 27 4m, Beispiele 11 + 15:
33,6%; Beispiele 16 + 12: 31, Zm, Beispiele 13 + 17: 16,2%; Beispiele 18 4

14 33 6%); andererseits beschréankt sich Doku&ent 4 auf die Offenbarung eines

Herstellungsverfahrens fir DHF und lehrt demnach nicht die Herstellung der
hoheren Homologen von DHF, so daB ein Vergleich nicht mogllch ist.,

Hingegen ist in der o.g>(6E-Am2 359 89£Xéie Gruppe der organoleptisch wirk-

- samen a—Hydroxy-dih\dxofuran-,-one cenannt, die in 2 ,5-5tellung durch gerade

~11.

oder verzweigte Alkylgruppen mit 1-4 Koh]enstoffatowen substituiert sind (vgl.
Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 4 Fcrmel I1I urd dem letzten Absatz) und
deren -Herstellung auch anmeldungsgemaﬁ beansprucht wird (Anspriiche 3 und 4},
Fernzr ist dort deren 3-stufige Herstellung angegeben (Acy1e351gsaureester-
kondensation, thermische Zersetzung der tertlaren Butylester, Oxication mit
Wasserstoffperoxid, vgl. Seite ?. "eile 2 bis 16 und Seite 5, vorletzte Zeile

bis Seite 6; Zeile 3). Jedoch ist eine exakte Ausbeuteberechnung fir die hdheren

'Hohologen des DHF nicht mﬁglich; da fur die erste Reaktionsstufe allgemeine

Ausbeuteangaben (vie sie fir die Stufe 2 urd 3 verhandon sind: Ausbeute quan-
titativ bzw. 20-40%) fehlen. Auch die Beispiele 14 bis 16 entzieher: sich einer

Berechnung der Ausbeute des Gesamtverfahrens.

Gleichwohl sinc auch die Gnte: 10. genarnten neuen Zwischenprodukte patent-
fahig, weil durch deren Bereitstellung ein neuer Herstellungsweg zu bekannten
und begehrten Endprodukten erdffnet wird, der <e1htrselts auf erfinderischer
Tatigkeit beruht Cabei 148t sich die Ka&ﬁer von dem Grundsatz leiten, daB
die von einem chemlschen Staoff ausgehenden Uberraschenden Eigerschkiften, dfe
sich in Form einer bestimmten Wirksamkeit auf einem technischen Verwendungs~
gehiet manifestieren; fir die Beurteilung der erfinderischen T&étigkeil dieses
Stoffes nicht hilher zu veranschlagen sind als Solche; die sich bei dessern
cherischer Weiterverarbeitung zeigen (Gleichwertigkeit des klassischen Wir-

kungseffekte mit dem Verfahrenseffekt).

Betrechtet men hierzu den Stand der Technik im unmittelbaren Unfeld der be-

gehrten 4-Hydroxidihydrofuran-z-oqe; sc fallt auf, daB neben Einzelvorschlégaw;

‘die auf cie Oxydstion ver DihydxofuranB-on-4--carbc.nséur%DE-C—Z 359 851)

und die Zyklisierung von Z,SnDihalogenhexar-B.Q dicn (Dokuﬁent 4) bzw, vic-
Diketo-diester (vgl. anmeldungsgemaﬁe Beschreibung Seite 3, Absatz 3) gerich-
tet sind, der Herstellungsweg Cker cie Zykllslerung von hexar-2, 5= diCL—?;a .dior
von cer Fachvelt hiufiger beschritten wurde{vgl. die Beschreibungseirleitung
der vorliegeriden Armeldung Seite Z;AAbsétze 3 und 4 und Seite 3;'Absatz 2).

Es konnte daher als naheliegend angesehen werden; wenn auch die Anéelderin

diese Verbindung als Zvischenprodukt cewdhlt hatte.
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-Indes ist die Anﬁelderin diesen Weg nicht gegangen. Sie hat vielmehr den Weg

iber die Bis-epoxid@ther eingeschlagen. Dieser Verfahrensstufe kommt - entgegen
der Auffassung der Patentabteilung- erfinderischer Gehalt zu, weil die Doku-
mente 2 und 3 hierfiir keine Anregung zu geben vermochten. So beschreibt Doku-
ment 2 die durch Spuren von Sdure katalysierte Wasseraddition an Epox1ather,
die zu X~Hydroxyaldehyden bzw. o< ~Hydroxyketonen fihrt geﬁéB der Gleichung

» 0

R-C-CH, — R = C - CHOH + CH3OH,

UEH,
wvdhrend Dokument 3 die ebenfalls sdurekatalysierte Zyklisierung von Hexan-
4,5-diol-3,4dion zu DHF lehbrt. Ein mit- durchschnlttllchen Fahigkeiten aus-
gestatteter Fachmann, der sich die Suche nach einem neuen Weg zur Herstellung
bekannter begehrter Endprodukte zur Aufgabe gestellt hat, wird hierfir nicht
solche Stoffe gedanklich elnbe21ehen, deren zwlschenzeltllche Blldung, hier

der Dloldlone, veder beabsichtigt noch erwunscht, sondern rein hypothetisch

ist.

Zudem ist die Struktur der Epoxydther aus Dokument 2 (R und Methoxylrest am
gleichen Kohlenstoffatom des Oxiranrings; unsubst1tu1erte Methylengruppe in
diesem Ring) von denen des geltenden Anspruchs 1 (R1 und GR nicht am glei-

“chen Kohlenstoffatom des Oxiranrings; substituierte Methylengruppe in diesem

Ring; Vercoppelung all dieser Funktionen) so verschieden, daB dieses Dokument
auch aus diesem Grunde nicht als Vorbild fir den hier zu betrachtenden Teil-

schritt taugte.

Auch der lange Zeitraum von 9 Jahren, der auf dem stark bearbelteten Gebiet
der hier betrachteten Aromastoffe (vgl. unter 8. ) zvischen dem Vorschlag von
Hexan-4,5-diol- 3,4-d10n als geeignetes Vorprodukt hierfir (vgl. hierzu die
in Dokument 4, Spalte 2, Absdtze 2 und 3 gemannten, im September 1969 der
Offentlichke it zugédnglichen Unterlagen der beiden franzosischen Patente) und
der vorliegenden Anﬁeldung'liegt; kann als Anzeichen daFUr'gesehen wverden,
daB Dokument 2 (aus dem Jahre 1965) in Verbindung mit der Kenntnis von der
sdurekatalyisierten Zyklisierung des oben genannten Dioldions (vgl. das in
Dokument 4 referierte Bezugsdokuﬁent) keine Anregung fir die anﬁeldungsge-
mdBe Teilstufe nach dem nebengeordneten Anspruch 3 unter Einsatz der Zwischen-
produkte nach Anspruch 1 vermitteln konnte.

Un nun die erfinderische Tdatigkeit fur das Verfahren nach de& nebengeordne-
ten Anspruch 4 zy verneinen; hat die Prifungsabteilung nicht weniger als 3

Dokumente bendtigt (Dokument l; 2 und 3). Sie hat dsbei das Gesamtverfahren in

ARy
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zvei separate Reaktionsstufen aufgetellt dlese Jewells als naheliegend be-

~wertet und die SchluBfolgerung gezogen, da@ die Kombination beider Stufen

ebenfalls nahelag. Diese Betrachtungsweise hdlt einer Uberpriifung nicht stand.
Sie 1408t na@mlich auBer acht; dal zur Bewertung.der erfinderischen Tatigkeit
des Mehrstufenverfahrens dieses als Ganzes aus der Sicht der'Aquabenstellung;
d.h. des Auffindens eines neuen Herstellungswegs fir die bekannten und begehr-
ten Aromastoffe, zu betrachten ist. Die Frage, auf die es in diesem Zusammen-
hang ankommt, lautet nicht, ob es in Kenntnis der Ausgangsstoffe nahelag,

die Einzelstufen des Gesamtverfahrens zum Endprodukt hin anelnanderzurelhen,
sondern ob sich dieses Verfahren vom Ziel aus schrittweise riickwdrts schauend

in Richtung auf die Ausgangsstoffe hin betrachtet als naheliegend anbot.

Wendet man diesen Bewertungshaﬁstab fir das Verfahren nach Anspruch 4 an;

so ist - wie unter 11 bis 13 bereits ausgefilhrt - der letzte Teilschritt des
neuen zwveistufigen Gesamtverfahrens als erfinderisch einzustufen. Nachdem
bereits die Erkenntnis Uber die Bedeutung der Bis-epoxiither als Zwischen-
produkte fir die Synthese der bekannten begehrten Aroﬁastoffe erfinderische

Tatigkeit erforderte, kann auch die Wahl der Ausgangsstoffe und des Reaktions-

veges fur diese Zvischenprodukte, also die erste Stufe des Gesamtverfahrens,

nicht mehr als naheliegend angesehen werden, selbst wenn es sich hierbei um

ein chemlsch nicht eigenartiges Verfahren handeln sollte.

Trotzdem soll auf die Arguﬁentation der Priifungsabteilung eingegangen werden;
die die erfinderische Tatigkeit fir diese erste Teilstufe im Hinblick auf

Dokuﬁent 1 verneint hat.

Dieses chemische Standarduerk vermittelt die Lehre; da3 manché;(—Hélogenke—
tone mit Alkoholaten nach folgender Gleichung reagierén:

D Br ' -0
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Im AnschluB hieran werden Ergebnlsse von Originalarbeiten zitiert, wobei aus-
nahms 1os von ganlschten aromatlsch-allphatlschen Ketonen ausgegangen und in

4 Fallen das gewlinschte Resultat, in einem Fall das Versagen der Reaktion
festgestellt wird. Diese Entgegenhaltung dirfte den Fachmann im Rahmen seiner
iblichen Tatigkeit kaum dazu angeregt haben, dieses eng begrenzte Verfahren

auf die Herstellung rein aliphatischer Bis-epoxiither anzuwenden.
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16. Anépruch 2 ist auf die Herstellung der als patentfihig anerkamnten Zﬁischen-
produkte nach Anspruch 1 gerichtet. Es kann dahingestellt blelben, ob dlesem
’ Herstellungsverfahren eigene erfinderische Tatigkeit zukommt, solange dem
Produkt dieses Verfahrens die erfinderische Tdtigkeit zuerkannt ist. Eine
Aberkennung der Schutzfidhigkeit dieses Herstellungsanspruchs erscheint der-
zeit nicht gerechtfertigt. Solange ein chemisches Produkt durch einen voraus-
gehenden Anspruch geschiitzt ist; stellt das Verfahren zu seiner Herstellung
auf_che&ische& Wege eine Charakterisierung dieses Produkts in der Patent-
kategorie seines Herstellungsverfahrens dar (process for product). Ein der-
artiger zusdtzlicher Anspruch fir das als schutzfdhig anerkannte Produkt
kammin Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf Artikel 123
Absatz 3 EPU bzw. entsprechende nationale Vorschriften. oder in Verletzungs-
verfahren im Hinblick auf Artikel 69 (1) Satz 1 EPU eine Bedeutung haben.

17. Es ist kein Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr nach Regel 67 EPU
gestellt worden; der hier vorliegende Sachverhalt wiirde eine solche MaBnahme

auch nicht pechtfertigen.
Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der PrufUngsabtellung 007 des Europdischen Patentamts
vom 19. Juni 1981 vird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zuriickverwiesen mit der Auflage;vein euTo-
pdisches Patent aufgrund der urspriinglichen Unterlagen unter Berlicksich-

tigung der Anderungsantrige vom 11. Dezember 1980 und 20. Oktober 1981

zu erteilen.

Der Geschdftsstellenbeamte: . Der Vorsitzende:
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