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Auf die am 23. Dezember 1987 eingegangene europé&ische
Patentanmeldung 87 119 090.6 wurde das europaische Patent
0 278 106 mit drei Anspruchen erteilt. Der einzige
unabhéngige Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von 2,2-Dimethylpropandiol-
(1,3) durch Addition von Isobutyraldehyd und Formaldehyd
in Gegenwart von tertidaren Aminen als Katalysator,
Hydrierung des Reaktionsgemisches und anschliefende
Destillation des Hydrierproduktes, dadurch gekenn-
zeichnet, daf als Katalysator Tri-n-propylamin eingesetzt
wird und die Destillation in Gegenwart von Isobutanol
erfolgt."

In zwei frist- und formgerecnht gegen die Patenterteilung
eingelegten Einsprichen wurde der Widerruf des Patents
beantragt, da dessen Gegenstand weder neu, noch erfin-
derisch sei. Die Einspruche waren auf die beiden

folgenden Druckschriften gestutzt:

(1) JP-A-7 010 926 und
(2) US-A-3 808 280.

Dokument (1) lag nur in Form des Kurzreferats

(1a) Chem. Abstr. 73 (1970), 282, Nr. 34788p

vor, das daher fur das weitere Verfahren maRgebend ist.

Die Einspruchsabteilung hat das europaische Patent durch
die Entscheidung vom 16. Juli 1991, zur Post gegeben am

S. August 1991, widerrufen und dies im wesentlichen wie

folgt begrundet:
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Zwar sei das beanspruchte Verfahren gegentber Entgegen-
haltung (2) neu, da dort Tri-n-propylamin nicnt aus-
drucklich als Katalysator der Aldolkondensation genannt
werde, es beruhe aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
Als Aufgabe sei gegenuber dem durch Dokument (2)
reprasentierten nachsten Stand der Technik die Ver-
besserung der Produktreinheit und die Verringerung des
Katalysatorverlusts anzusehen. Das als Lésung vorge-
schlagene Verfahren, bei dem die Aldoladdition in
Gegenwart von Tri-n-propylamin und die an die Hydrierung
anschlieffende destillative Reinigung in Gegenwart wvon
Isobutylalkohol durchgefuhrt werde, sei aber naheliegend
gewesen.

So kénne keine erfinderische Auswahl fur die Verwendung
des Tri-n-propylamins geltend gemacht werden. Dieses Amin
verbleibe né&mlich, neben den in Dokument (2) ausdruacklich
genannten Verbindungen, Trimethyl-, Triethyl- und
Tributylamin, als einzige noch mégliche Verbindung mit
einer C, ,-n-Alkylgruppe. Somit h&tten keine Alternativen
bestanden aus denen ausgewahlt hétte werden kénnen.
Ferner sei die Verwendung von Tri—n—propylamin-als
Katalysator fur diese Reaktion bereits aus Dokument (la)

bekannt gewesen.

Auch das Merkmal der Destillation des Reaktionsgemisches
in Gegenwart von Isobutylalkohol sei bereits bekannt
gewesen, da sich letzterer in der Hydrierungsstufe stets

aus nichtumgesetiten Isobutyraldehyd bilde.

Schliefflich hat die Einspruchsabteilung den Vergleichs—
versuch im Streitpatent (vgl. Spalte 4, Zeilen 13 bis
29), ’in dem ein Gemisch enthaltend 47,6 Gew.-% 1,3-
Dihydroxy-2, 2~dimethylpropan, 33,3 Gew.-% Isobutyl-
alkohol, 12,4 Gew.-% Wasser, 4,8 Gew.-% Triethylamin und
1,9 Gew.-% Methanol destillativ aufgearbeitet wurde,

nicht als Stutze fir erfinderische Tatigkeit anerkannt,
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da die dort gezeigte bessere Abtrennung des Tri-n-
propylamins im Vergleich zu Triethylamin wegen der
wesentlich besseren Wasserldslichkeit des letzteren,
ihrer Ansicht nach fur den Fachmann naheliegend gewesen
sein durfte.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
(Patentinhaberin) am 21. September 1991 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr
Beschwerde eingelegt und diese am 13. Dezember 1991
begrindet. Sie hat im wesentlichen ausgefuhrt, dafB
Triethylamin nach dem Stand der Technik der bevorzugte
Katalysator fur die fragliche Reaktion gewesen sei, da in
den Beispielen aller Entgegenhaltungen lediglich diese

Verbindung verwendet worden sei.

Dokument (la) beschreibe lediglich die Aldoladdition,
nicht aber die Weiterverarbeitung des erhaltenen Aldols.
Die Offenbarung von Dokument (2) hinsichtlich der
Katalysatoramine sei nicht auf Tri-n-C,_ ,-alkylamine
beschrankt (Spalte 3, Zeilen 20 und 21), so daR die
Auswahl des Tri-n-propylamins nicht als naheliegende

Maffnahme angesehen werden koénne.

In Dokument (2) werde zwar die Moglichkeit erwahnt, mit

uberschiussigem Isobutyraldehyd zu arbeiten, gleichzeitig
werde aber auf die wirtschaftlichen Nachteile dieser
Arbeitsweise hingewiesen (Spalte 2, Zeilen 4 bis 11).
Auch wenn bei der Aldoladdition Isobutyraldehyd nicht
vollstandig reagieren sollte, kénne daraus nicht ge-
schlossen werden, dafR dieser hydriert und so die ab-
schlieffende Destillation in Gegenwart von Isobutylalkohol
durchgefuhrt werde. Vielmehr sei zu erwarten, daff nicht
umgesetzter Isobutyraldehyd, als Wertstoff, vor der
Hydrierung abgetrennt werde. Ein Hinweis auf das patent-
gemaRe Verfahren finde sich in Dokument (2) nicht.
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Die eine Eeschwerdegegnerin (Einsprechende 01) erwiderte,
daf3, wie das von ihr eingereichte Ergebnis einer Nach-
arbeitung des Beispiels 1 aus Dokument (2) zeige, wegen
des unvollstandigen Umsatzes, betrachtliche Mengen
Isobutyfaldehyd im Reaktionsgemisch der Aldoladdition
verbleiben, die dazu fuhren, daR die destillative
Aufarbeitung nach Hydrierung des Reaktionsgemisches in
Gegenwart wvon Isobutylalkoﬁol erfolge. Daher sei dieses
Merkmal des Verfahrens nach dem Streitpatent vorbe-

schrieben.

Die andere Beschwerdegegnerin (Einsprechende 02) stellte
zunachst fest, daR Dokument (la) Tri;n—propylamin
ausdricklich als Aldolisierungskatalysator offenbare. Sie
ist weiters der Meinung, daf die VerWendung'von Tri-n-
propylamin als Aldolisierungskatalysator auch in Dokument
(2) eindeutig gelehrt werde. Keinesfalls kénne aber in
der Verwendung von Tri-n—propylamin als Aldolisierungs-
katalysator eine erfinderische Auswahl gesehen werden.
Auch sie vertritt unter Berufung auf allgemeines

Fachwissen - zu dessen Stutzung sie sich auf

(3) Rompps Chemie-Lexikon, 8. Auflage, Stuttgart 1979,
Stichwort: Aldoladdition |

beruft -, daf im Reaktionsgemisch der Aldoladdition stets
nicht umgesetzter Isobutyraldehyd vorliegen musse, da es
sich hier um eine Gleichgewichtsreaktion handle und daher
die abschlieRende Destillation auch nach dem in Dokument
(2) beschriebenen Verfahren in Anwesenheit von Isobutyl-
alkohol erfolge, der sich bei der Hydrierung bilde. Die
von der Beschwerdefihrerin angenommene Abtrennung des
nichﬁﬁumgesetzten Isobutyraldehyds sei unrentabel und
werde deswegen nicht durchgefiahrt wie Beispiel 2 aus

Dokument (2) zeige.
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Die Beschwerdefuhrerin beantragte die aAufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
europé&ischen Patents Nr. 0 278 106 in der erteilten

Fassung.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zuruckweisung
der Beschwerde.

Keine der Parteien hat eine mindliche Verhandlung
beantragt.

Entscheidungsgrinde

1215.D

Zuldssigkeit der Beschwerde

Der Beschwerdeschriftsatz enth&lt keinen férmlichen
Antrag hinsichtlich des Umfangs, in dem die angefochtene
Entscheidung gea&ndert oder aufgehoben werden soll. Diese
Kammer hat bereits entschieden (vgl. T 194/80 vom

27. November 1992, Ziffer 1 der Entscheidungsgrﬁnde;
nicht veroéffentlicht im Amtsblatt des EPA), daf in einem
solchen Fall der objektive Erklarungswert der Beschwerde-
schrift, ermittelt werden muf2. Im vorliegenden Fall ist
die Beschwerdeerhebung als unveréﬁdertes Festhalten an
dem in der am 13. September 1990 eingegangenen
Einspruchserwiderung gestellten und in der mundlichen
Verhandlung vom 16. Juli 1991 aufrecht erhaltenen Antrag
(vgl. die Niederschrift vom gleichen Tag, zur Post
gegeben ém 5. August 1991) auszulegen, die Einspruche

zuruckzuweisen.

Da auch alle anderen Vorschriften der Artikel 106 bis 108
EPU sowie der Regel 64 EPU erfullt sind, ist die ‘

Beschwerde zuldassig.
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Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents wurde unter
Bezugnahme auf Dokument (2) angegriffen. Dieses Dokument
betrifft die Herstellung von 1,3-Dihydroxy—2,2—dimethyl—
propan durch Umsetzen von Isobutyraldehyd und Formaldehyd
in Gegenwart eines tertidren Amins, katalytische
Hydrierung des Reaktionsgemisches und nachfolgende
fraktionierte Destillation, die entweder kontinuierlich
oder ansatzweise durchgefuhrt werden kann (Spalte 1,
Zeilen 16 bis 20 in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 10
bis 11 und Spalte 4, Zeilen 57 bis 60). Als geeignete
tertidre Zmine, die vor oder nach der Hydrierung
abgetrennt werden koénnen (Spalte 4, Zeilen 52 bis 53),
werden u. a. genannt: Cycloaliphatische, araliphatische,
aromatische und heterocyclische tertidre Amine; tertiare
Alkylamine mit Alkylgruppen, die 1 bis 4 C-Atome
besitzen, sind besonders bevorzugt, wobei die Alkyl-
gruppen gleich oder verschieden sein kénnen (Spalte 3,
Zeilen 11 bis 21). Differenziert genannt werden, neben
anderen tertiaren Aminen, Trimethylamin, Triethylamin,
Methyldiethylamin, Methyldiisopropylamin, Tributylamin
und Dimethyl-tert.-butylamin (Spalte 3, Zeilen 22 bis
25). Tri-n-propylamin wird unstreitig in Dokument (2)

nicht erwahnt.

Alleine dieser Umstand stellt die Neuheit des Gegenstands

des Streitpatents gegenuber Dokument (2) her.

Dokument (la) betrifft nur die erste Stufe des Verfahrens
nach Anspruch 1 des Streitpatents und ist aus diesem
Grund gleichfalls nicht neuheitsschadlich.

-

Daraus folgt, daff der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist.
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Technische Aufgabe und Ldésung

Dem Streitpatent ist die Aufgabe zu entnehmen, sehr
reines 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropan durch eine
aminkatalysierte Aldoladdition mit technisch einfach
durchzufihrenden und wirtschaftlich vertretbaren Mitteln
herzustellen, wobei das Verfahrensprodukt keine Spuren
des 2Amins mehr enthdlt und letzteres in hoher Ausbeute
zuruckgewonnen wird (Spalte 1, Zeilen 45 bis 49 in
Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 59 bis 65). Im Streit-
patent wird zur Formulierung dieser Aufgabe von einem
Stand der Technik ausgegangen, wie ihn DE-B-1 957 5951
(entspricht Dokﬁment (2)) offenbart (Spalte 1, Zeilen 21
bis 30). Da dieser Stand der Technik auch nach Auffassung
der Kammer dem Patentgegenstand am nachsten kommt, kann
diese Aufgabe der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit zu Grunde gelegt werden.

Im Hinblick auf die von den Beschwerdegegnerinnen nicht
bestrittenen Angaben im Streitpatent, wonach das als
Lésung der genannten Aufgabe vorgeschlagene und
beanspruchte Verfahren aminfreies 1,3-Dihydroxy-2,2-
dimethylpropan liefert und die Rickgewinnung von bis zu

97 Gew.-% des urspruiunglich eingesetzten Amins ermdglicht

(Spalte 1, Zeilen 59 bis 65), ist es glaubhaft, daf die

genannte Aufgabe geldést wird. In diesem Zusammenhang hat
die Kammer auch die Ausfihrungen im Einspruchsschriftsatz

vom 22. Mai 1990 der einen Beschwerdefuhrerin beruck-

" sichtigt. Dort heifit es:

*Die vorgebrachten angeblichen Vorteile des Tri-n-
propylamin gegenuber dem Stand der Technik sind
systeniimmanente Eigenschaften, die nichts erfinderisches

beinhalten."
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Cies legt die Kammer ir dem Sinne aus, daf die von der
Eeschwerdefihrerin geltend gemachten Vorteile des

beanspruchten Verfahrens tatsachlich vorliegen.

Die Lésung dieser Aufgabe besteht nun darin, daR man als
Katalysator fur die Aldoladdition Tri-n-propylamin
einsetzt und die Destillation des gebildeten 1,3-
Dihydroxy-2,2-dimethylpropans in Gegenwart von
Isobutylalkohol durchfuhrt. ‘

Erfinderische Tatigkeit

Es bleibt zu entscheiden, ob das zur Lésung der dem
Streitpatent zu Grunde liegenden technischen Aufgabe
vorgeschlagene und beanspruchte Verfahren auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.

Fur das Verfahren nach Dokument (2) wird die Anwesenheit
von Isobutylalkohol bei der abschliefRenden Destillation
nicht erwadhnt. Dennoch wufBte der Fachmann, auf Grund
seines allgemeinen Fachwissens, daf die Aldoladdition
eine reversible Reaktion ist (vgl. Dokument (3),

Seite 106, linke Spalte, oben), und daR desWegen im zu
hydrierenden Reaktionsgemisch stets nichtumgesetzter
Isobutyraldehyd vorliegt, der zu Isobutylalkohol hydriert
wird, welcher daher zwangslaufig bei der destillativen
Reinigung des erhaltenen 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethyl-
propans anwesend ist, sofern man von einer vorzeitzigen
Abtrennung des Isobutyraldehyds absieht; wie in
Beispiel 2 wvon Dokument (2) beschrieben. Dieses Wissen
hatte den Fachmann aber nicht zum Verfahren des
Streitpatents gefuhrt, da es hierzu der aufgrund des
angefggenen Standes der Technik nicht zu erlangenden,
sondern erst durch das Streitpatent vermittelten
Erkenntnis vom Zusammenwirken des Katalysators Tri-n-

propylamin und des Hydrierungsnebenprodukts
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Isobutylalkohol im Sinne der Loésung der bestehsenden
technischen Aufgabe bedurft hétte.

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daff die Kammer die
Auffassung der Einspruchsabteilung nicht teilt, die
Auswahl von Tri-n-propylamin sei keine Auswahl aus
mehreren Mdoglichkeiten gewesen. Es handelt sich vielmehr
um eine Auswahl einer einzigen Verbindung aus einer
Gruppe von rund 500 Verbindungen, selbst wenn der
Fachmann méglicherweise einzelne dieser Amine, z. B.
wegen sterischer Hinderung mehrerer stark verzweigter
Alkylgruppen in einem Molekul, nicht ernsthaft als
Katalysatoren in Erwdgung gezogen hatte.

Die Einspruchsabteilung hat anerkannt, daf der patent-
geméfe Katalysator Tri-n-propylamin, ausweislich des
Vergleichsbeispiels im Streitpatent (Spalte 4, Zeilen 13
bis 29), durch azeotrope Destillation besser von anderen
Komponenten des Reaktionsgemisches abgetrennt werden
kénne als Triethylamin. Sie hat aber die Vermutung
ausgesprochen, daf dies fur den Fachmann naheliegend
gewesen sein durfte, da diesem die im Vergleich zu Tri-n-
propylamin wesentlich bessere Wasserldslichkeit des

Triethylamins bekannt gewesen sei.

‘"Wenn die Einspruchsabteilung einer solchen Vermutung

Ausdruck verleiht, zeigt sie, daf sich ihre Meinung 2zu
der betreffenden Frage nicht auf gesichertes Wissen
stutzt, sondern als spekulativ anzusehen und daher nicht
geeignet ist, mangelnde erfinderische Tatigkeit darzutun.
Auch der Kammer ist kein allgemeines Fachwissen bekannt,
daf es dem Fachmann erlauben wirde, allein aus der
untééschiedlichen Wasserldslichkeit zweier Verbindungen
verlaRliche Ruckschlusse auf ihre destillative
Abtrennbarkeit zu ziehen, wenn, wie hier, betrachtliche

Mengen an Drittstoffen vorhanden sind.

Y SN
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Dokument (la; offenbarc, daf die Aldolkondensation u. &.
auch in Gegenwart terti&re Amine wie NR, (R = Et, Me, Pr
oder iso-Pr) erfolgen soll, enthalt aber keinerlei
Angaben uber eine allfallige Weiterverarbeitung des
Reaktionsgemisches und daher auch keinen Anhaltspunkt fuar
die nach dem Streitpatent bestehende Aufgabe und deren
Lésung. Daher konnte diese Entgegenhaltung weder allein,
noch in Kombination mit Dokument (2) dem Fachmann den

Gegenstand des Streitpatents nahelegen.

4.5 Der Stand der Technik bot somit dem Fachmann keine
Anregung, aus der Sicht der bestehenden Aufgabe die
Herstellung des 1,3-Dihydrox§-2,2-dimethylpropans unter
Verwendung von Tri-n-propylamin als Aldolisierungs-
katalysator und die abschliefende Destillation in
Gegenwart von Isobutylalkohol durchzufﬁhren; Daher beruht
das Verfahren des Anspruchs 1 auf erfinderischer

Tatigkeit.

Die abhéngigen Anspruche 2 und 3 werden von der Patent-

fahigkeit des Anspruchs 1 getragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. - Die Einspruche werden zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
) N /\ ?%‘»1\\,\/

P. Mar ana K. \Jahn
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