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Sachverhalt und Antrage
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Die am 23. November 2004 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefuhrers 1 (Patentinhaber) und die am

18. Januar 2005 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefihrers 11 (Einsprechender) richten sich gegen
die am 18. November 2004 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Eilnspruchsabteilung, mit der
das europaische Patent Nr. 736 514 in geanderter Fassung
auf Grundlage des damals geltenden Hilfsantrages 111
unter Abweisung aller vorangehenden Antrage aufrecht

erhalten wurde.

Im Verfahren vor der Eilnspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinem gesamten Umfang vom
Beschwerdefihrer 11 wegen unzureichender Offenbarung,
mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit angegriffen worden (Artikel 100 a) und b) EPU).
Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende
Druckschriften genannt:

(2) EP-A-0 279 312,

(4) CA-A-1 034 603,

(6) GB-A-125 140,

(7) US-A-3 221064 und

(8) KIRK OTHMER, ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY,

Bd. 9, (1980), Seiten 587 bis 590, 672 bis 716.

Der angefochtenen Entscheidung lagen gemall Hauptantrag
die erteilten Anspriche 1 bis 9 zugrunde, dessen
unabhangiger Anspruch 1 lautete:

"1. Verfahren zum Entfernen und Wiedergewinnen von

Salpetersaure, Schwefelsdure und Stickoxiden aus den bei
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der Nitrierung von Toluol oder Mononitrotoluolen nach
Abtrennung der Nitriersaure anfallenden rohen
Dinitrotoluole, dadurch gekennzeichnet, dall die rohen
Dinitrotoluole mit einer verdinnten walrigen LOosung von
Salpetersaure, Schwefelsdure und salpetriger Saure,
deren Dichte geringer ist als die der Dinitrotoluole,
mehrstufig im Gegenstrom extrahiert werden, wobeil das
Volumenverhaltnis der Dinitrotoluole zu der waflrigen
Losung jeweils 1 : 3 bis 10 : 1 betragt und daf der
walrige Extrakt direkt oder nach Aufkonzentrierung in

die Nitrierung zuruckgefuhrt wird.™

Die Eilnspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass das Patent in seiner Fassung
gemall Hauptantrag neu gegenudber der Druckschrift (2) sel.
Das darin offenbarte Verfahren zur Entfernung und
Wiedergewinnung von Schwefelsdure und Salpetersaure aus
rohem Dinitrotoluol unterscheide sich vom Verfahren
gemall Streitpatent ausschlielB3lich dadurch, dass das
Verfahren in Druckschrift (2) im Querstromverfahren
durchgefiuhrt werde, wohingegen gemall Streitpatent das
Verfahren im Gegenstrom gefuhrt werde. Angesichts der
Druckschriftt (8) habe es fiur den Fachmann jedoch
nahegelegen, das Verfahren gemdfl} Druckschrift (2) auch
Im Gegenstromverfahren durchzufihren. Daher beruhe der
Gegenstand des Streitpatents gemall Hauptantrag nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Fir den damaligen Hilfsantrag | sei die fur den
Hauptantrag geltende Argumentation ebenfalls zutreffend.
Das gemall Hilfsantrag | zusatzlich enthaltene Merkmal,
dass das beir der Aufkonzentrierung anfallende Kondensat
wieder dem Extraktionskreislauf der verdinnten L&sung

der letzten Extraktionsstufe zugefihrt werde, sei
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ebenfalls der Druckschrift (8) zu entnehmen, so dass
auch dem Gegenstand des Hilfsantrages 1 keine
erfinderische Tatigkeit zu Grunde gelegt werden kodnne.

Der Gegenstand des damaligen Hilfsantrages Il enthalte
gegenuber dem vorgehenden Antrag weiterhin das Merkmal,
dass die verdunnte wassrige Losung innerhalb jeder
Extraktionsstufe im Kreislauf gefihrt werde. Da der
Patentinhaber keinen technischen Effekt basierend auf
diesem Merkmal glaubhaft gemacht habe, und dieses
Merkmal eine uUbliche Malnahme sei, wie auch in
Druckschrift (7) beschrieben, kdonne dieses Merkmal keine

erfinderische Tatigkeit begrinden.

Die Einspruchsabteilung entschied jedoch, dass das
Streitpatent in geanderter Fassung gemal des damaligen
Hilfsantrages 111 neu und erfinderisch sei. Das Beispiel
der Patentschrift zeige, dass beil einem
Gegenstromextraktionsverfahren, bei dem aus der ersten
Extraktionsstufe ein wassriges Salpetersaure-
Schwefelsaure-Gemisch mit einem Gesamtgehalt an Saure
zwischen 23,73 und 40 % entnommen werde, eine nahezu
vollstandige Entfernung der Saure erreicht werden konne.
Aus keiner der zitierten Druckschriften kdnne aber diese
MalRlnahme entnommen werden, so dass eine erfinderische

Tatigkeit anerkannt werde.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am

30. Januar 2008 hat der Beschwerdefihrer I den
Hauptantrag aus dem Einspruchsverfahren aufrechterhalten
(siehe Punkt 111 oben) und neue Hilfsantrage 1 bis 7
eingereicht und die Aufrechterhaltung des Streitpatents
In diesem Umfange begehrt. Die neuen Hilfsantrage 3 bis

5 entsprachen den Hilfsantragen I bis 111 aus dem
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Einspruchsverfahren, die neuen Hilfsantrage 2, 6 und 7
entsprachen den umnumerierten Hilfsantragen 7, 4 und 5,
eingereicht mit Schreiben vom 28. Juni 2005.

Hilfsantrag 1 umfasste 7 Anspriche, dessen Anspruch 1
sich vom Wortlaut des Anspruchs 1 wie erteilt nur
dadurch unterschied, dass nach dem zahlenmalRigen
Volumenverhaltnis die folgende Passage "und wobei die
verdinnte walrige Losung innerhalb jeder
Extraktionsstufe im Kreislauf gefuhrt wird, wobei das
Volumenverhéltnis der Dinitrotoluole zu der verdunnten
walrigen Losung von Salpetersaure, Schwefelsaure und
salpetriger Saure Uber die Zugabe von Frischwasser in
den Extraktionskreislauf der verdunnten Lo6sung der
letzten Extraktionsstufe eingestellt wird und wobeil die
aus der ersten Extraktionsstufe abgezogene walRrige
Losung ein Salpetersaure/Schwefelsaure-Gemisch mit 25

bis 40 % Gesamtsaure ist, und" eingeflugt wurde.

VI. Der Beschwerdefuhrer I hat zur erfinderischen Tatigkeit
vorgetragen, dass die Druckschrift (2) den
nachstliegenden Stand der Technik darstelle. Das
Verfahren gemall Druckschrift (2) unterscheide sich vom
Verfahren des Streitpatentes dadurch, dass das Verfahren
der Druckschrift (2) im Querstrom und mit einer geringen
Menge an Wasser gefuhrt werde, wohingegen gemal
Streitpatent die Extraktion mehrstufig im Gegenstrom mit
verdunnter Saure durchgefuhrt werde, deren Menge iIm
mehrstufigen Verfahren grolRer sei als iIn
Druckschrift (2). Da die Verteilungsgleichgewichte von
Salpetersaure, Schwefelsdure und Stickoxide In einem
zweiphasigen Gemisch von Dinitrotoluol und saurer
Extraktionslésung stark pH-abhé&ngig seien, kdnne auch in
Druckschrift (2) keine vollstandige Abtrennung der

0904.D
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Salpetersaure und der Stickoxide erreicht werden, da
diese i1n der gemall Druckschrift (2) vorliegenden sehr
sauren LOsung in die Dinitrotoluolphase zurick
diffundiere. Die Abtrennung der sehr geringen Mengen an
wassrigen Extrakten seil technisch aufwédndig. Aul3erdem
seil das gemall Druckschrift (2) abgetrennte Sauregemisch
nicht direkt in einer Nitrierungsreaktion einsetzbar.
Wenn der Fachmann ausgehend von Druckschrift (2) eine
vollstandigere Abtrennung der Salpetersaure,
Schwefelsaure und der Stickoxide und deren Ruckfihrung
in die Nitrierung, sowie eine effizientere
Verfahrensfiuhrung angestrebt hatte, hatte er aus keiner
der zitierten Druckschriften eine Anregung erhalten,
diese beiden technischen Aufgaben durch die im
Streitpatent gewahlte LOsung, namlich durch mehrstufiges
Extrahieren im Gegenstrom mit einem definierten
Volumenverhaltnis von Dinitrotoluol zu wassriger Phase,

zu erzielen.

Die Druckschriften (4) und (6) seien als nachstliegender
Stand der Technik jeweils ungeeignet, da Druckschrift (4)
eine andere Zielsetzung, namlich die Herstellung eines
moglichst reinen Dinitrotoluols, habe, wobel die
abgetrennten Reste an Schwefelsaure und Salpetersaure
nicht wieder in die Nitrierung zurickgefuhrt wirden.
Druckschrift (6) betreffe ein Verfahren zur Reinigung

von Trinitrotoluol und damit ein chemisch nicht
vergleichbares System. Auch in Druckschrift (6) werde

die wiedergewonnene Nitriersaure nicht wieder in die

Nitrierung eingesetzt.

VI1. Der Beschwerdefihrer 11 hat im Beschwerdeverfahren den
Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 b) EPU wegen

mangelnder Ausfuhrbarkeit fallen gelassen. Auch der

0904.D



VIII.

0904.D

-6 - T 1369704

Einspruchsgrund gemaR Artikel 100 a) EPU wegen
mangelnder Neuheit wurde nicht weiterverfolgt. Zur
erfinderischen Tatigkeit hat der Beschwerdefuhrer 11
vorgetragen, dass neben Druckschrift (2) auch die
Druckschriften (4) oder (6) als nachstliegender Stand
der Technik In Frage kamen. Druckschriften (4) betreffe
ein Verfahren zur Reinigung von Dinitrotoluol, wobeir die
Reste von Nitriersaure aus dem Rohprodukt durch Waschen
mit Wasser im Gegenstrom entfernt wirden. Druckschrift
(6) betreffe ein Reinigungsverfahren fur Trinitrotoluol
und andere Nitroverbindungen, und sei daher auch auf die
Reinigung von Dinitrotoluol anwendbar. Das rohe
Trinitrotoluol werde dabei mit wenig Wasser mehrstufig
Im Gegenstromverfahren gewaschen. Die Saurekonzentration
in der Waschldsung sei so hoch, dass die darin
enthaltene Nitriersdure wiederverwendbar sei und somit

wieder in die Nitrierung zurickgefuhrt werde.

Ausgehend von Druckschrift (2) habe die technische
Aufgabe darin bestanden, eine vollsténdigere Abtrennung
der restlichen Nitriersaure aus dem rohen Dinitrotoluol
zu erzielen. Druckschrift (8) gebe dem Fachmann aber den
Hinwels, eine bessere Abtrennung durch mehrstufiges
Waschen im Gegenstromverfahren zu erreichen. Daher kdnne
dem Verfahren, wie gemdll Hauptantrag beansprucht, keine
erfinderische Tatigkeit zugrunde gelegt werden.

In Bezug auf den Hilfsantrag 1, der erst wahrend der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegt wurde,
hatte er keine Einwadnde, weder gegen seine spate Vorlage,
noch gegen die Patentfahigkeit seines Gegenstandes.

Der Beschwerdefuhrer 1 hat beantragt, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
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aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder hilfsweise auf
Basis seines wadhrend der mundlichen Verhandlung vor der
Kammer eingereichten Hilfsantrages 1, oder weiter
hilfsweise auf Basis seiner Hilfsantrage 2 bis 7.

Der Beschwerdefuhrer 11 hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent iIn seiner

erteilten Fassung zu widerrufen.

1X. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zulassig.

2. Ausftuhrbarkeit
Der Beschwerdefihrer hat die Einwande der mangelnden
Ausfiuhrbarkeit im Beschwerdeverfahren nicht aufgegriffen
und auch in der mundlichen Verhandlung vor der Kammer
ausdricklich nicht weiterverfolgt. Nachdem uUberdies die
AusTihrbarkeit der beanspruchten Erfindung in der
angefochtenen Entscheidung festgestellt wurde, sieht die
Kammer keine Veranlassung, von sich aus die
Ausftuhrbarkeit in Zweifel zu ziehen, so dass sich auch
hierzu weitere Ausfuhrungen eriubrigen.

3. Neuheit

0904.D

Der Beschwerdefihrer hatte die Neuheit des erteilten
Patentes mit der Druckschrift (2) angegriffen, jedoch
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die Neuheit nunmehr nicht weiter bestritten. Nachdem
auch die Kammer keine Veranlassung sieht, von sich aus
die Neuheit in Zweifel zu ziehen, eriubrigen sich weitere

Ausftihrungen hierzu.

Hauptantrag

4.

0904.D

Erfinderische Tatigkeit

Der einzige in diesem Beschwerdeverfahren zu prifende
Streitpunkt besteht darin, ob der beanspruchte
Gegenstand des Streitpatentes auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht.

GemaR Artikel 56 EPU beruht eine Erfindung auf einer
erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich fur den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. FUr die Beantwortung dieser Frage ist es nach
der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
erforderlich, den nachstliegenden Stand der Technik
festzustellen, demgegenuber die Aufgabe zu ermitteln,
die erfindungsgeméll aus objektiver Sicht gestellt und
gelost wird, und die Frage des Naheliegens der
anmeldungsgemédflRen Lésung dieser Aufgabe fur den Fachmann
angesichts des Standes der Technik zu klaren (siehe u. a.
T 1/80, ABI. EPA 1981, 206, Punkte 3, 6, 8, 11 der
Entscheidungsgrinde; T 24/81, ABI. EPA 1983, 133, Punkt
4 der Entscheidungsgrinde; T 248/85, ABI. EPA 1986, 262,
Punkt 9.1 der Entscheidungsgrunde).

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Entfernen
und Wiedergewinnen von Salpetersaure, Schwefelsaure und
Stickoxiden aus den bei der Nitrierung von Toluol oder

Mononitrotoluol gewonnenen rohen Dinitrotoluolen.
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Druckschriften (2), (4) und (6) beschreiben ein
gattungsgemalles Verfahren zur Abtrennung von Resten von
Nitriersdure aus nitrierten Toluolen. Beide
Beschwerdefuhrer haben Druckschrift (2) als
nachstliegenden Stand der Technik angesehen, der
Beschwerdefuhrer 11 zog zusatzlich auch die
Druckschriften (4) und (6) in Betracht.

Die Druckschrift (2), welche iIn der Streitpatentschrift
erwahnt wird (Paragraphen [0005] und [0007]), beschreibt
ein Verfahren zur Abtrennung von Schwefelsaure und
Salpetersaure aus bei der Dinitrierung von Toluol
erhaltenen Dinitrotoluolen, wobei das rohe Dinitrotoluol,
welches noch Restmengen von Schwefelsaure enthalt, mit
bis zu 10 Gewichtsprozent Wasser gewaschen wird
(Anspruch 1). Durch das Zusetzen von Wasser, welches die
Saurereste aus dem rohen Dinitrotoluol aufnimmt,
entsteht in situ eine verdinnte Sdure, mit der die
Extraktion durchgefuhrt wird. Fir den explizit
offenbarten Wert von 10 Gewichtsprozent Wasser ergibt
sich ein Gewichtsverhaltnis von Dinitrotoluol zu
wassriger Losung von 9:1. Dieses Gewichtsverhaltnis
lasst sich mit Hilfe der bekannten Dichte von
Dinitrotoluol, die vom Beschwerdefihrer 1 unbestritten
mit 1,3 g/Zcm® bei einer Temperatur von 60°C angegeben
wurde, zu einem Volumenverhaltnis von Dinitrotoluol zu
wassriger Losung von etwa 7:1 umrechnen. Damit
Uberschneidet sich das i1n Druckschrift (2) offenbarte
Volumenverhaltnis mit dem gemall Streitpatent
beanspruchten Bereich. Die Abtrennung der Schwefelsaure
und Salpetersaure kann in zweir oder mehreren Stufen
erfolgen (Spalte 2, Zeilen 31 bis 36). Die sich nach dem

Vermischen abscheidende wassrige Phase ist genugend
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konzentriert, so dass sie ohne spezielle
Aufkonzentrierung in die erste Nitrierstufe
zuruckgefuhrt wird (Spalte 2, Zeilen 10 bis 17). In
Beispiel 1, welches mit einem Volumenverhaltnis von
Dinitrotoluol zu Wasser von etwa 10:1, d.h. im gemaf
Streitpatent beanspruchten Bereich arbeitet, ist die
resultierende wassrige Phase leichter als die organische
Dinitrotoluol-Phase (Spalte 3, Zeilen 27 bis 29).

Der Beschwerdefihrer 1 bestritt, dass Druckschrift (2)
offenbare, dass die Dichte der wassrigen Phase
notwendigerweise geringer sei als die Dichte der
Dinitrotoluol-Phase, da in Beispiel 2 der Druckschrift
(2) auch eine schwerere wassrige Phase auftrete. Wenn
auch Beispiel 2 eine schwerere wassrige Phase wegen
eines hoheren, vom Streitpatent abweichenden
Volumenverhaltnis Dinitrotoluol zu Wasser aufweisen mag,
offenbart die Druckschrift (2) gleichwohl in Anspruch 1
ein Volumenverhaltnis von etwa 7:1 und im einzelnen in
Beispiel 1 von etwa 10:1 mit der Folge einer leichteren
Phase (siehe vorheriger Absatz) und damit
Ausftihrungsformen, die dem Gegenstand des Streitpatentes
naher liegen. Die Lehre der Druckschrift (2) ist aber in
threr Gesamtheit heranzuziehen und kann in ihrem
Offenbarungsgehalt nicht auf eine bestimmte, weiter vom
Streitpatent entfernte Ausfihrungsform, hier Beispiel 2,
reduziert werden. Daher i1st festzuhalten, dass in
Druckschrift (2) ein streitpatentgemalles
Volumenverhaltnis und eine leichtere wassrige Phase
ausdrucklich offenbart sind, weswegen der Einwand des
Beschwerdefiuhrers 1 nicht greift.

Auch das Argument des Beschwerdefihrers I, dass iIn
Druckschrift (2) die Stickoxide nicht entfernt wirden
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und auch deren Einfluss auf die
Verteilungsgleichgewichte der einzelnen Komponenten der
Nitriersdure nicht angesprochen werde, kann nicht
Uberzeugen. Obgleich Druckschrift (2) die Entfernung der
Stickoxide nicht erwahnt, werden diese dennoch
zwangslaufig aus dem rohen Dinitrotoluol entfernt, da
die gleiche Verfahrensmal3nahme wie Im Streitpatent,
namlich Auswaschen mit Wasser, angewandt wird. Damit
ergibt sich auch zwangslaufig das gleiche qualitative

Ergebnis wie dies auch im Streitpatent der Fall ist.

4.2.2 In der Druckschrift (6) wird ein Verfahren zur Reinigung
von Trinitrotoluol und anderen Nitroverbindungen
beschrieben ohne letztere zu konkretisieren. Gemal
Beschwerdefiuhrer 11 liege diese Druckschrift der
Erfindung naher als Druckschrift (2), da erstere bereits
ein mehrstufiges Extraktionsverfahren im Gegenstrom
beschreibe und da zu deren Anmeldetag im Jahre 1916
neben Trinitrotoluol automatisch auch Dinitrotoluol

umfasst gewesen sel.

Da jedoch die Druckschrift (6) direkt und eindeutig nur
die Aufarbeitung von Trinitrotoluol beschreibt,
wohingegen das Streitpatent ein Aufarbeitungsverfahren
fir eine andere chemische Verbindung, namlich
Dinitrotoluol, betrifft, liegt diese Druckschrift dem
Streitpatent ferner als die Druckschrift (2), denn bei
der Festlegung des nachstliegenden Standes der Technik
sind in erster Linie solche Druckschriften heranzuziehen,
welche eindeutig die Aufarbeitung der gleichen
chemischen Verbindung, also hier des Dinitrotoluols
betreffen.

0904.D
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Druckschriftt (4), ebenfalls im Streitpatent erwahnt,
betrifft die Reinigung von nach Abtrennen der Hauptmenge
an Schwefelsdure und Salpetersaure erhaltenen rohen
Dinitrotoluolen durch Waschen mit grof3en Mengen Wasser.
Gemall Beschwerdefiuhrer 11 liege Druckschrift (4) der
Erfindung nédher als Druckschrift (2), da in Beispiel 3
der Druckschrift (4) im Labormaflistab ein mehrstufiges
Extraktionsverfahren im Gegenstrom simuliert werde, bei
dem eine nahezu vollstandige Abtrennung der

Schwefelsaure und Salpetersaure erreicht werde.

Da die anfallenden sauren wassrigen Extrakte im
Verfahren der Druckschrift (4) verworfen werden, im
Verfahren des Streitpatentes jedoch in die Nitrierung
zuruckgefuhrt werden, liegt auch diese Druckschrift dem
streitgegenstandlichen Verfahren ferner als die
Druckschrift (2).

Infolgedessen kommt die Kammer zu dem gleichen Ergebnis
wie die angefochtene Entscheidung, dass das Verfahren
gemall der Druckschrift (2) den nachstliegenden Stand der
Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit darstellt.

Ausgehend von Druckschrift (2) als nachstliegendem Stand
der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde,
die Wasche des rohen Dinitrotoluols zur Entfernung der
darin geldsten Salpetersaure, Schwefelsdure und
Stickoxide so durchzufihren, dass diese Sauren nahezu
vollstandig wiedergewonnen werden (Paragraph [0009] der
Streitpatentschrift), mit der Folge, laut
Beschwerdefiuhrer 1, einer effizienteren und

okonomischeren Verfahrensweise der Extraktion.
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Zur Losung der oben genannten Aufgabe schl&gt das
Streitpatent das Verfahren gemald Anspruch 1 vor, welches
dadurch gekennzeichnet wird, die Extraktion mehrstufig

Im Gegenstrom durchzufihren.

Eine erfolgreiche Losung der oben formulierten Aufgabe
wird vom Beschwerdefihrer 11 nicht bestritten. Er hat
als glaubhaft anerkannt, dass die vom Beschwerdefihrer 1
behauptete nahezu vollstandige Abtrennung der
Schwefelsaure, Salpetersaure und Stickoxide und damit
eine effizientere/okonomischere Verfahrensweise durch
das beanspruchte Verfahren gegeniber der nachstliegenden
Druckschrift (2) tatsachlich erzielt wird, da der
Fachwelt allgemein bekannt eine mehrstufige Extraktion
Im Gegenstrom, also die das streitgegenstandliche
Verfahren kennzeichnende MalBnahme, notwendigerweise zu
einem besseren Abtrennungsergebnis fiuhrt. Wenn auch kein
lauterer Vergleich zwischen dem beanspruchten Verfahren
und dem Verfahren der nachstliegenden Druckschrift (2)
vorliegt, bei dem sich die verglichenen Verfahren
ausschliel3lich durch eine mehrstufige
Gegenstromextraktion unterscheiden, so hat die Kammer
jedoch aufgrund des Vorbringens des Beschwerdefiuhrers 11
keinen unmittelbaren Anlass am Erfolg der LOsung der
Aufgabe durch das beanspruchte Verfahren zu zweifeln.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch
Anwendung eines mehrstufigen Extraktionsverfahrens im

Gegenstrom zu loésen.

Der Fachmann wird zur L6sung der patentgemalen Aufgabe,
einer nahezu vollstandigen Wiedergewinnung der

Nitriersaure und damit einer
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effizienteren/okonomischeren Verfahrensweise der
Extraktion, als ersten Schritt solchen Stand der Technik,
insbesondere allgemeine verfahrenstechnische
Fachliteratur, heranziehen, welcher diese Aufgabe
anspricht. Die Druckschrift (8) ist nun ein Auszug aus
einer Enzyklopadie uber chemische Technologie, welche
die patentgemalle Aufgabe betrifft. Hierin findet der
Fachmann den spezifischen Hinweis, dass eine mehrstufig
durchgefihrte Gegenstromextraktion den besten Kompromiss
zwischen einerseits einer hohen Konzentration des
Extrakts und andererseits einer hohen Ruckgewinnungsrate
darstellt und diese Verfahrensweise 6konomische Vorteile
aufweist (Seite 683, 2. Absatz von unten). Der Fachmann
hat damit eine direkte Anregung, zur LOsung der
patentgemallen Aufgabe das nachstliegende Verfahren der
Druckschrift (2) in Form einer mehrstufigen
Gegenstromextraktion durchfihren, wodurch er zum
Gegenstand des Streitpatentes gelangt ohne erfinderisch

tatig zu werden.

4.6.2 Zur Stutzung der erfinderischen Tatigkeit hat der
Beschwerdefiuhrer 1 die Frage aufgeworfen, weshalb der
Fachmann denn Uberhaupt das Verfahren der Druckschrift
(2) abwandeln sollte, weswegen jede Abanderung a priori
nicht naheliegend sei. Indessen steht der Fachmann
nachgerade vor der Aufgabe, dieses bekannte Verfahren zu
verbessern (siehe Punkt 4.3 oben), weshalb er
zwangslaufig nach Lésungen hierfur sucht und dabei, wie
oben angefuhrt, eine naheliegende Losung in Druckschrift
(8) findet.

Der Beschwerdefiuhrer 1 argumentiert aul3erdem, dass der

Fachmann aufgrund einer zu erwartenden Phasenumkehr, wie

0904.D
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sie aus Beispiel 2 der Druckschrift (2) zu entnehmen sei,

kein Gegenstromextraktionsverfahren anwenden wirde.

Beispiel 2 der Druckschrift (2) stellt indessen
lediglich eine entferntere Ausfuhrungsform des in
Druckschrift (2) beschriebenen Verfahrens dar, wobei ein
vom Streitpatent abweichendes Volumenverhaltnis von
Dinitrotoluol zu wassriger Losung vorliegt. Da iIn
Anspruch 1 wie in Beispiel 1 der Druckschrift (2) jedoch
ein Volumenverhaltnis im patentgemallen Bereich
beschrieben wird und damit auch die wassrige Phase
leichter ist als die Dinitrotoluolphase, so dass keine
Phasenumkehr auftritt (siehe Punkt 4.1.2 oben), war der
Fachmann nicht davon abgehalten, das
Extraktionsverfahren mehrstufig im Gegenstrom
durchzufihren oder dies doch wenigstens zu versuchen.
Folglich kann das Argument des Beschwerdefiuhrers I nicht

durchgreifen.

Des weiteren hat der Beschwerdefihrer I zum Beleg einer
erfinderischen Tatigkeit angefuhrt, dass die
Dissoziationsgleichgewichte,
Disproportionierungsreaktionen und
Verteilungskoeffizienten der Salpetersaure und der
Stickoxide wédhrend der Extraktion die entscheidende
Rolle fTir die nahezu vollstandige Wiedergewinnung der
Nitriersadurereste und damit fur eine
effizientere/okonomischere Verfahrensweise spiele; diese
Lehre sei der Druckschrift (2) nicht zu entnehmen.

Ob und 1nwieweit diese Gleichgewichte,
Disproportionierungen und Koeffizienten gegenidber dem
Verfahren der Druckschrift (2) tatsachlich entscheidend

sind, iIst zwischen den Parteien strittig. Dieser Punkt

0904.D
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iIst jedoch fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit unerheblich, denn er beruht auf einer
nachtraglichen eigenen Interpretation der Druckschrift
(2) durch den beschwerdefihrenden Patentinhaber, welche,
wie von i1hm selbst eingerdumt, eben nicht zu deren Lehre
gehort. Folglich handelt es sich hierbeir lediglich um
eine spatere Erkenntnis, die dem routinemal3ig und nicht

erfinderisch handelnden Fachmann in den SchoRR fallt.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatentes in seiner
erteilten Fassung nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit gemalR Artikel 56 EPU beruht.

Hilfsantrag 1

6.

0904.D

Zulassigkeit des Antrags

Der Hilfsantrag 1 wurde vom Beschwerdefuhrer I wahrend
der muindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht.
Damit ist er formell als verspatet anzusehen. Gleichwohl
tragen die vorgenommenen Anderungen lediglich der in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer gefuhrten
Diskussion Rechnung. Der Beschwerdefuhrer 11 hat die
Verspatung explizit nicht gerigt, und auf Nachfrage
erklart, er erhebe gegen diesen Hilfsantrag keine
Einwendungen. Die Kammer ubt daher i1hr Ermessen
pflichtgemadll dahingehend aus, diesen Antrag in das

Verfahren zuzulassen.

Anderungen

Die Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorgenommene

Anderung betrifft das Hinzuflgen einer Passage zum
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Wortlaut des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung
(siehe Punkt V oben).

Eine Stutze hierfir findet sich 1n den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen auf Seite 5, Zeilen 20 bis 29.
Daher sind die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU
erfullt.

Die in Anspruch 1 eingefligte Passage beschrankt den
Schutzbereich, weswegen auch die Erfordernisse von
Artikel 123(3) EPU erfullt sind.

Erfinderische Tatigkeit

Der Beschwerdefiuhrer 11 hat die erfinderische Qualitat
des Verfahrens gemal Hilfsantrag 1 nicht in Abrede
gestellt, sondern vor der Kammer erklart, dass er gegen
diese Verfahrensanspriche keine Einwendungen wegen

mangelnder erfinderischer Tatigkeit erhebe.

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 wird, neben der
mehrstufigen Extraktion im Gegenstromverfahren durch
drei weitere Merkmale gekennzeichnet, namlich (a) durch
das Fuhren der verdinnten wassrigen Losung innerhalb
jeder Extraktionsstufe im Kreislauf, (b) durch das
Einstellen des Volumenverhaltnisses der Dinitrotoluole
zu der verdinnten wassrigen L6sung von Salpetersaure,
Schwefelsdure und salpetriger Saure Uber die Zugabe von
Frischwasser in den Extraktionskreislauf der verdinnten
Losung der letzten Extraktionsstufe, sowie (c) durch das
Abziehen einer wassrigen LOsung eines
Salpetersaure/Schwefelsaure-Gemisches mit 25 bis 40 %
Gesamtséure aus der ersten Extraktionsstufe.
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10.
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Obgleich MaRBnahme (@) aus Anspruch 2 der Druckschrift (7)
bekannt i1st, kann diese Lehre das Verfahren gemaf
Hilfsantrag 1 nicht nahelegen, da allein die MaRnahme (&)
iIn Druckschrift (7) offenbart ist. Aus keiner iIm
Verfahren befindlichen Druckschrift sind die MalBhahmen
(b) und (c), weder isoliert, noch in Kombination mit
MaRBnahme (a) zu entnehmen; folglich liegt die angebotene
Losung selbst bei einer weniger ambitionierten
Aufgabenstellung der Bereitstellung eines alternativen

Verfahrens aus dem weiteren Stand der Technik nicht nahe.

Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gemaf

Hilfsantrag 1 die Erfordernisse des EPU erfullt.

Die abhangigen Anspriche 2 bis 7 betreffen weitere
Ausgestaltungen des Verfahrens gemal Anspruch 1 und

werden von dessen Patentfahigkeit getragen.

Da der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse des EPU erfullt,
kann diesem Antrag des Beschwerdefuhrers 1 stattgegeben
werden. Eine Entscheidung uber die nachrangigen
Hilfsantrage 2 bis 7 eribrigt sich somit.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, das Patent gemall dem w&hrend
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Hilfsantrag 1 und einer anzupassenden Beschreibung

aufrechtzuerhalten.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
P. Cremona R. Freimuth
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