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SACHVERHALT UND ANTRGE 

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 104 945.3, die am 

20. August 1980 unter Inanspruchnahrne der Priorität aus 

der deutschen Voranzneldung vom 28. August 1979 angemel-

det worden ist, ist am 27. Oktober 1982 das europäische 

Patent 24 683 auf der Grundlage von fUnf PatentansprU-

chen erteilt worden. Anspruch 1 lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von Thiochlorformiaten durch 

Umsetzung von Mercaptanen mit Phosgen in Gegenwart mm-

destens eines Carbonsureaxnids und/oder Harnstoffderi- 

vats als Katalysator, dadurch gekennzeichnet, daB man 

den Katalysator in einer Menge von 0,02 bis 0,2 Mol-%, 

vorzugsweise von 0,05 bis 0,1 Mol %, bezogen auf das 

Ausgangsmercaptan, verwendet. S  

II. Gegen die Erteilung des europischen Patents hat die 

Einsprechende am 9. Juli 1983 Einspruch eingelegt und 

den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und 

erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die BegrUndung wurde 

auf die im Recherchenbericht genannte US-A-3 277 143 (I) 

gestutzt. 

III. Durch Entscheidung vom 9. Juli 1984 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zuruckgewiesen. Die Lehre nach 

(I), zur Herstellung von Thiochiorformiaten aus Mercap-

tanen und Phosgen katalytische Mengen eines Axnids zu 

verwenden, nebine das Verfahren nach dem Streitpatent, 

das aus diesem ailgemeinen Bereich einen bestiminten Be-

reich zahlenniäl3ig herausgreife, nicht neuheitsschäd-

lich vorweg. Ferner sei die Erzielung besserer Ausbeuten 

nach dem Streitpatent Uberraschend und daher ein klares 

Indiz für seine erfinderische Tätigkeit. 

. . . / . . . 
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IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

25. August 1984 unter Entrichtung der vorgesehenen Ge-

bUhr Beschwerde erhoben und dieseam 3. November 1984 et-

wa wie folgt begrUndet: Es treffe zwar zu, daB die be-

anspruchte Katalysatormenge in (I) nicht expressis ver-

bis vorbeschrieben sei. Der dort gebrauchte Begriff der 

"katalytischen Mengen" sei aber nach unten nicht be-

grenzt und schliel3e daher die im Streitpatent bean-

spruchte Menge em. Die Anweisüng, die Umsetzung 

in Gegenwart einer katalytischen Menge des Aznidkatalysa-

tors durchzuftihren, bedeute aber nichts anderes als 

den Katalysator gemäf3 dem selbstverständlichen Wissen 

des Katalysatorfachmanns in geringen bis geringsten Men-

gen anzuwenden. 

Im Ubrigen seien die besseren Ausbeuten nach dern Streit- 

patent kein Indiz für erfinderische Tätigkeit. Wenn näm- 

i.ich der Wunsch bestanden babe, die in der Entgegenhal-

tung genannten Ausbeuten zu verbessern und die Aufarbei-

tung zu vereinfachen, so babe nichts nähergelegen, als 

die Menge der Amide, die ja ohnehin nach der Reaktion 

wieder abgetrennt werden mUl3ten, zu reduzieren. 

V. Die Patentinhaberin widerspricht dieser Auffassung; sie 

ruint zwar em, daB unter "katalytischen Mengen" sicher 

normalerweise nur geringe und geringste Mengen zu ver-

stehen sind. Bei der Entgegenhaltung mUsse man jedoch 

davon ausgehen, daI3 die geringste Katalysatorinenge, wel-

che noch einen einigermal3en akzeptablenVerlauf der Urn-

setzung von Mercaptanen mit Phosgen zu den entsprechen-

den Thiochiorformiaten erlaubt, 2 Mol-% (bezogen auf das 

Ausgangs-Mercaptan) seien. In Abwesenheit irgendwelcher 

Hinweise auf noch geringere Katalysatormengen in der 

Entgegenhaltung könne in diese also keinesfalls auch die 

. . S / • • • 
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Offenbarung aller möglichen, unter den genannten 2 Mol-% 

liegenden Katalysatormengen hineininterpretiert werden. 

Der aligemeine Begriff "katalytische Mengen" mit der of-

fenbarten geringsten Menge von 2 Mol-% in der Entgegen-

haltung nehme noch geringere Mengen in keiner Weise vor-

weg. 

Angesichts der anvisierten Ausbeuteverbesserung babe es 

auch einer erfinderischen Tätigkeit bedurft, nun noch 

geringere Katalysatormengen als die geringste aus der 

Entgegenhaltung ersichtliche Menge des 1midkata1ysators 

einzusetzen; denn normalerweise wurden höhere Ausbeuten 

gerade durch höhere Katalysatormengen erzielt. 

VI. In der mUndlichen Verhandlung vom 28. Februar 1985 haben 

die Beteiligten ihren Standpunkt bekräftigt. 

Zusätzlich hat die Beschwerdefuhrerin vorgebracht; daB 

sie die Neuheitdes Verfahrens nach dem vorliegenden Pa-

tent nicht anerkenne. 

Zum Zusamrnenhang zwischen Ausbeute und Katalysatormenge 

befragt, hat sie erklärt, es gehore zum aligemeinen 

Fachwissen, daB die Abnabine der Konzentration geloster 

Katalysatoren in der Praxis zu einem langsaineren Reak-

tionsablauf fuhre. 

Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Wider -

ruf des europaischen Patents in vollein Umfang. Die Be-

schwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt hingegen 

die ZurUckweisung der Beschwerde und die Aufrechterhal-

tung des Patents. 
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ENTSCMEIDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der Patentgegenstand betrif ft nach der Bezeichnung em 
Verfahren zur Herstellung von Thiochiorformiaten. Nach 

der Beschreibungseinleitung in der Streitpatentschrift 

werden diese Verbindungen Ublicherweise durch Umsetzung 

von Mercaptanen mit Phosgen in Gegenwart eines Katalysa-

tors hergesteilt. Die Entgegenhaltung (I) beschreibt em 

soiches Verfahren, wobei nach den Angaben in dieser Pa-

tentschrift katalytische Mengen eines Carbonsäurearnids 

eingesetzt werden. Dieses Verfahren erzielt zwar Ausbeu-

ten bis zu 90 % der Theorie, doch ist eine Aufarbeitung 

der Reaktionsansätze durch Destillation ohne vorherige 

Entfernung des Katalysators nicht moglich, weil Zerset-

zungsreaktionen, Verfärbungen des Destillats oder Subli-

mation von Feststoffen eintreten. Die Katalysator-Ent-

fernung geschieht durch Waschen mit Wasser oder wf3riger 

Salzsaure, wodurch in gewissem AusmaI3 Hydrolyse der 

Thiochiorformiate eintritt, was sich auf Ausbeute und 

Qualität des gewUnschten Endprodukts ungUnstig auswirkt. 

Aul3erdem stellt insbesondere bei der DurchfUhrung des 

Verfahrens in technischem Mai3stab die Katalysator-Ent-

fernung durch Auswaschen mit Wasser oder wä8riger Salz-

säure einen das Verfahren verteuernden Kostenfaktor dar 

(vgl. Seite 2, Zeilen 19 bis 32). 

3. Gegenuber diesem Stand der Technik bestand daher die 

technische Aufgabe, das Verfahren zur Herstellung von 

Thiochlorformiaten durch Phosgenierung von Mercaptanen 

bezUglich der Ausbeute zu verbessern und gleichzeitig 

. . . / . . . 
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hinsichtlich der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches zu 

vereinfachen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird in der Patentschrift vor-

geschlagen, das Carbonsäureamid oder ein Harnstoffderi-

vat in einer Menge von 0,02 bis 0,2 Mol-%, bezogen auf 

das Mercaptan, zu verwenden. 

Es ist auch experimentell glaubhaft gemacht worderi, daB 

die bestehende Aufgabe tatsächlich gelost wird; denn die 

einzig vergleichbaren, weil mit znid-Kata1ysatoren 

durchgefUhrten Versuche zeigen bei gleichzeitigem Weg-

fall der Wasserwäsche durchwegs höhere Ausbeuten (vgl. 

Beispiele 2, 3 und 5 bis 7 nebst Vergleich), wobei die 

relative Verbesserung mindestens 11,6 % (siehe Beispiel 

3 nebst Vergleichsbeispiel) und höchstens 35,7 % betragt 

(Beispiel 6 nebst Vergleich). Diese Zahlen zeigen auch, 

daB sich das Ausmaf3 der erzielten Ausbeuteverbesserung 

deutlich Uber den blof3en Streubereich soicher Werte er-

hebt. 

Die Ergebnisse aus den jeweils vorletzten Zeilen der 

Vergleichsversuche nach der Tabelle konnten nicht be-

rucksichtigt werden, weil sie nicht getreu der Lehre 

nach (I), d.h. unter Entfernung des Katalysators durch 

Waschen des Reaktionsgernisches mit Wasser und nachfol-

gender Destillation durchgefUhrt wurden. 

Die BeschwerdefUhrerin kann nicht mit dem Einwand gehort 

werden, keiner der Vergleichsversuche sei relevant, weil 

die falsche Analyseninethode, nämlich die Gaschromato-

graphie, angewendet worden sei; sie hat weder den Beweis 

für ihre Behauptung angetreten, noch eine Erklärung da-

für gegeben, daB selbst bei einer gewissen Verfälschung 

. . S / • • • 
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des Resultats durch das hohe Erhitzen der zu analysie-
renden  Proben ein eventuell aufgetretener Fehier bei An-

wendung der gleichen Methodik bei beiden Versuchsreihen 

(Beispiel und Vergleichsversuch) nicht eliminiert wird. 

4. . Die BeschwerdefUhrerjn hat in der rnUndlichen Verhandiung 

vorgetragen, sie könne die Neuheit des Verfahrens nach 

dem Streitpatent nicht anerkennen; eine weitere Diskus-

sion hierUber erUbrige sich aber, denri sie mUsse sich 

der im wesentlichen in alien Patentämtern geUbten Praxis 

fUgen, wonach nur das wortwörtlich Vorbeschriebene als 

neuheitsschädlich gelte. 

Diese XuBerung veranlaf3t die Kainmer erneut zu dem Hin-

weis, daB diese Betrachtungsweise dem Zweck des Artikels 

54 (1) EPU, den Stand der Technik von erneuter Paten-

tierung auszuschliei3en, nicht gerecht wird, wie bereits 

in der Entscheidung T 12/81 "Diastereomere/BAYER" 

(A.B1.EPA 8/1982, 296, 301) ausgesprochen. Da Neuheit 

ein absoluter Begriff ist, reicht eine allein dem Wort-

laut nach unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht 

aus; vielmehr ist bei der NeuheitsprUfung darauf abzu- 

stelien, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem 

Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Irthalt nach in 

Form einer technischen Lehre kundzutun. 

5. Wendet man diesen Mal3stab hier an, so steilt man fest, 

daB sich das Verfahren nach (I) bezUglich der Ausgangs-

und Endprodukte nicht voni Verfahren nach dem vorliegen-

den Patent unterscheidet. tibereinstimmung besteht auch 

hinsichtlich des Carbonsäureamidkatalysators, wenngleich 

dieser nach dem Streitpatent breiter definiert ist als 

in (I). Der einzige Unterschied zwischen den beiden Ver-

fahren liegt im Einsatz unterschiedlicher Katalysator- 

. . . / . . . 
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mengen. Nach (I) sollen "katalytische Mengen' verwendet 

werden (vgl. Anspruch 1). Hierunter versteht der Fach-

mann auch ohne eigene Definition in (I) - wie von der 

Beschwerdefuhrerin eingeräumt - den Bereich unter- 

stöchiometrischerMengen, bezogen auf emender Reak-

tionsteilnehiner, der sich bis zu einer Untergrenze er-

streckt, die theoretisch mit groI3er als Null angegeben 

werden kann. Damit reicht der Bereich der katalytischen 

Menge mathematisch von ) 0 bis < 100 Mol-%, bezogen auf 

1 Mol eines Reaktionsteilnehiners. Ein derart uinfassender 

Zablenbereich steilt nicht notweridig eine die Auswahl 

ausschliel3ende Of fenbarung aller zwischen diesen Eckwer- 

ten liegenden Zah].enwerte dar, wenn - wie hier - der 

ausgewhlte Teilbereich eng ist und genUgend Abstand von 

dem durcb Beispiele belegten bekannten Bereich hat. In 

der Tat steilt der hier beanspruchte und spezifisch her- 

ausgegriffene Bereich von 0,02 bis 0,2 Mol-%, bezogen 

auf Mercaptan nur einen kleinen Ausschnitt aus dem be 

kannten zwischen 0 und ( 100 Mol-% liegenden Bereich 

dar. Zudem werden nach dem Kernbereich der bekann- 

ten Lehre nach (I) (vgl. die 22 Beispiele) Katalysator- 

konzentrationen zwischen 2 und 13 Mol-%, bezogen auf 

Mercaptan verweridet; dieser Bereich liegt urn mindestens 

eine Zehnerpotenz vorn beanspruchten Auswahlbereich ent-

fernt. Der bier anspruchsgemäi3 herausgegriffene Teilbe-

reich stelit somjt einen bisher nicht individualisierten 

Mengenbereich dar, dessen Anwendung zur Herstellung von 

Thiochiorformiatennach dem Verfahren des Streitpatents 

neu ist. 

6. 	Der gleiche Neuheitstest wird mit dern gleichen Ergebnis 

auch auf soiche chemischen Stoffe angewendet, die unter 

eine vorbeschriebene, formelma3ig definierte Stoffgruppe 

fallen, ohne dort individualisiert zu sein. So hat die 

Karruner in der Entscheidurig T 181/82 'Spiroverbindungen" 

. S / S • S 
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(A.Bl.EPA 9/1984, 401, 410, 411) einem durch Umsetzurig 

eines einzelnen Aininospirans mit einem C l _c4_Alkyl_ 

brornid beschriebenen Stoffkollektiv nicht insgesamt die 

Neuheit abgesprochen; vielmehr wurde von den denkgesetz-

lich unter diese Definition fallenden 9 Reaktionsproduk-

ten nur das Methylierungsprodukt als individualisiert 

und daher vorbeschrieben angesehen. (c4-Alkyl bezeich-

net keinen Einzelstoff, sondern die Stoffgruppe aller 

Butylderivate). 

Die Kamrner verkennt hierbei nicht, dai3 die numerische 

Definition einer chemischen Stoffgruppe strukturbedingt 

sich nur auf ganze Zahien beziehen kann, whrend der im 

vorliegenden Fall zu betrachtende Zahienbereich zustz- 

lich beliebige Werte zwischen den ganzen Zahien em-

schliel3t. Diese Besonderheiten der genannten beiden, 

durch Eckwerte definierten Bereiche rechtfertigen bei 

der NeuheitsprUfung keine unterschiedliche Anwendung des 

Begriffs der Auswahl. Dies gilt im vorliegenden Fall im 

besonderen Ma13, weil die hier getroffene Auswahl nume-

risch gesehen enger ist als im Fall der zitierten Ent-

scheidung "Spiroverbindungen". 

7. 	Es bleibt zu prufen, ob diese Betrachtungsweise der Neu- 

heit tatschlich mehr als nur eine formale Abgrenzung 

des vorliegenden Verfahrens von dem des Standes der 

Technik zur Folge hat. Eine Abgrenzung lediglich nach 

dem Wortlaut der Erfindungsdefinition, nicht aber dem 

Inhalt nach bestUnde dann, wenn die Auswahl wilikUrlich 

ware, d.h. wenn der Auswahlbereich nur Uber die gleichen 

Eigenschaften.und Fähigkeiten verfUgte wie der Gesamtbe-

reich, so dal3 das Ausgewählte nur ein wilikurlicher Aus- 

schnitt aus dem Vorbekannten ware. Dieser Fall liegt 

hier nicht vor, well der Effekt der wesentlichen Ausbeu- 

. 
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teverbesserung glaubhaft nur innerhaib des Auswahlbe-

reichs, nicht aber uber den bekannten Gesarntbereich em-

tritt ("gezielte Auswah]."). 

Urn Mi3verständisse auszuschlief3en, sei eigens betont, 

dai3 die Kammer bei der NeuheitsprUfung sog. Auswahler-

findungen am Prinzip festhält, daI3 der aus einem gro3e-

ren Bereich herausgegriffene Teilbereich seine Neuheit 

nicht durch einen dort auftretenden, neu entdeckten 

Effekt erlangt, sondern per se neu sein muf3 (vgl. 

T 12/81 "Diastereomere/BAYER" A.B1. EPA 8/1982, 296, 

303). Ein soicher Effekt ist also kein Neuheitserforder-

nis; gleichwohl gestattet er im Hinblick auf die techni-

sche Andersartigkeit den RUckschlul3, daB kein wilikur- 

lich gewh1ter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, d.h. 

keine bloI3e AusfUhrungsform der Vorbeschreibung, sondern 

eine andere Erfindung vorliegt (gezielte Auswahl). 

8. 	Es ist daher zu prUfen, ob das Verfahren nach dern vor- 

liegenden Patent auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Wie bereits ausgefuhrt, beschreibt die einzige im Ver-

fahren befindliche Entgegenhaltung (I) die Phosgenierung 

von Mercaptanen zu Thiochiorformiaten in Gegenwart kata-

lytischer Mengen eines strukturell naher bezeichneten 

Carbonsäureamids. Gernäl3 den Beispielen beträgt die Kata-

lysatorkonzentration zwischen 2 und 13 Mo1%, wobei je 

nach der Art des Katalysators und der Aufarbeitungsme-

thode Ausbeuten zwischen 44 und 90 % erhalten werden. So 

betragen z.B. die Grenzwerte der Ausbeute mit 2 % Kata-

lysator 61 und 84 	%, mit 3 % 76 und 88 %, mit 4 % 72 

und 88 %, mit 5 % 80 und 82 %, sowie mit 6 % 79 und 

90 %. Diese Werte sind insofern nicht miteinander ver- 

gleichbar, weil der Katalysator in alien Beispielen 

. . . / . . . 
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strukturell variiert wurde. Die Angabe der Ausbeuten in 

jedem Beispiel und das z.T. erreichte hohe Ausbeute-

niveau deuten aber darauf hin, daB die Erzielung guter 

Ausbeuten ein wichtiger Aspekt des Verfahrens nach (I) 

ist. In diesem Licht verdichtet sich die Aussage in (I), 

katalytische Mengen Imidkatalysator zu verwenden zu der 

konkreten Lehre, zwecks Erzielung guter Ausbeuten den 

Katalysator in Mengen ab 2 Mol-% einzusetzen. 

Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, es sei ailge-

mein bekannt, daB normalerweise höhere Katalysatormengen 

höhere Ausbeuteri zur Folge hätten. Dies stimint insofern 

mit der Aussage der BeschwerdefUhrerin uberein, als die-

se in der mUndlichen Verhandlung selbst eingerumt hat, 

es sei aligemeines Fachwissen, daB bei Katalysatoren, 

die - wie die Aznidkatalysatoren - im gelosten Zustand 

vorliegen, die Verringerung der Katalysatorkonzentration 

zu einer Verlangsamung der Reaktion fUhrt. Der Fachmann 

hätte daher angesichts der aufgabengernäI3 anvisierten 

Ausbeuteverbesserung gegenuber (I), falls er die mengen-

mäBige Beeinflussung der Ausbeute als Lösungsmöglichkeit 

ins Auge gefal3t hätte, eher eine Erhöhung als eine Ver-

ringerung der Katalysatorkonzentration ins Auge gefal3t. 

Der Vorschlag der Patentinhaberin, die Katalysatorinenge 

entgegen der Lehrnieinung gezielt zu reduzieren, lag da-

her aus fachmännischer Sicht nicht nahe. 

9. Wenn die BeschwerdefUhrerin ferner geltend macht, die 

Verminderung der Katalysatormenge habe schon aus GrUnden 

einer vereinfachten Aufarbeitung nahegelegen, so ver-

kennt sie die Doppelnatur der bestehenden Aufgabe, die 

in einer Ausbeuteerhöhung bei gleichzeitiger Verfahrens-

•vereinfachung zu sehen ist. Der Fachmann wird bei beste-

hender Doppelaufgabe keinen Lösungsvorschlag in Betracht 

. . S / S • • 
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ziehen, von dem angenormnen werden mui3, daB er bei Lösung 

der einen Teilaufgabe die der anderen ausschliel3t. Die- 	
4) 

ser Fall eines scheinbar unUberwindlichen Lösungskon- 

flikts liegt hier vor, weil eine aus ökonomischer Sicht 

gangbare Vermiriderung der Katalysatorkonzentration irn 

Hinblick auf die Aussichtslosigkeit dieses Vorschlags 

zur gleichzeitig anvisierten Ausbeuteverbesserung von 

vorneherein ausschied. 

10. Zusainmenfasserid ergibt sich, daB die Lehre nach Anspruch 

1 des Streitpatents neu ist und auf erfinderischer 

Tätigkeit beruht. Die auf diesen Anspruch ruckbezogenen 

UnteransprUche beziehen sich auf besondere AusfUbrungs-

formen des Verfahrens nach dern Hauptanspruch und werden 

von dessen Patentfähigkeit getragen. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

i/ h  (P4,4  


