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Sachverhalt und Antrdge

I.

IT.

IIT.

Iv.

Auf die europdische Patentanmeldung 80 106 745.5, die am
3. November 1980 mit deutscher Prioritit vom

14. Navember 1979 angemeldet worden war, wurde am

20. Juli 1983 das europdische Patent Nr. 29 156 auf der

Grundlage von drei Anspriichen erteilt.

vGegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-

fiilhrerin am 11. April 1984 wegen mangelnder erfinderischer
Titigkeit Einspruch ein und stiitzte sich dabei auf die
Dokumente

(1) DE-C-942 992,

(2) US-A-2 911 340 und

(3) Ullmanns Encyklopddie der technischen Chemie, 4. Aufl.,
Band 7 (1974), Seite 571.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens verteidigte die Patentin-
haberin (jetzige Beschwerdegegnerin) ihr Patent nur noch in
eingeschrinkter Form auf der Grundlage von zwel Anspriichen,

deren erster, wie folgt, lautet:

"Verfahren zur Herstellung von farbstabilem o-Chloranilin,
dadurch gekennzeichnet, das8 man das in Ublicher Weise '
hergestellte o-Chloranilin in Apparaturen aus Edelstdhlen
destilliert und gegebenenfalls das destillierté o-Chlor-
anilin in Behiltern aus dem genannten Material aufbewahrt

und transportiert."

Am 23. Oktober 1985 erlieB die Einspruchsabteilung eine
Zwischenentscheidung iiber die Fassung, in der das euro-
piische Patent in gedndertem Umfang aufrechterhalten werden
kann. Sie stellte darin fest, der Gegenstand des Streit-
patents sei nicht nur - unstreitig - neu; er beruhe auch auf

erfinderischer_Tatigkeit. Es sei zwar bekannt, das
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sich o-Chloranilin, insbesondere unter katalytischer Ein-
wirkung von Eisen, allmdhlich verfdrbt und daB8 sich diese
Verfdrbung durch Zusatz von Stabilisatoren verhindern iéﬂt;
ferner seien Edelstahlapparaturen fiir verschiedenste Zwecke
seit langem bekannt, u.a. als ReaktionsgefdBe bei der zu o-
Chloranilin fiihrenden katalytischen Hydrierung. Die Tat-
sache, daB man die Farbstabilisierung aber bisher nicht -

wie gemdB Streitpatent - durch Destillation aus einer

'Edelstahiapparatur herbeigefiihrt habe, weise auf das

Bestehen eines technischen Vorurteils hiergegen hin.

Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einspféchende
am 13. Dezember 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebiihr Beschwerde erhoben und diese am
22. Februar 1986 begriindet. Sie hat noch das Dokument

(4) DE-C-1 518 107

in das Verfahren eingefiihrt. In ihrer Begriindung und den
spdteren Ausfilhrungen bestreitet die Beschwerdefilhrerin das
Vorliegen eines technischen Vorurteils. Beim Bekanntsein der
schddlichen Wirkung von Eisenspuren'habe es gerade
nahegelegen, in Apparaturen aus nichtrostendem Material, wie
Edelstahl, zu destillieren. Ein Vorurteil hiergegen kdnne
nicht bestanden haben, da nach (3) schon der Ubertritt von

Eisen in das Hydrierungssubstrat l"weitgehendst“ vermieden

werde; erst recht habe der Fachmann bei dem von aggressiven

Bestandteilen freien Destillationssubstrat keinen solchen

lbertritt zu erwarten gehabt.

Die Beschwerdegegnerin tritt dem entgegen und macht geltend,
trotz des anerkanntermaBen bestehenden Bedirfnisses nach
stabilisatorfreiem, farbstabilem o-Chloranilin habe solches
vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht zur Verfiligung

gestanden. Die in (3) enthaltene Empfehlung von
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Reaktoren aus Edelstahl diene der Vermeidung von Korrosion
und nicht eines Ubertritts bloBer zur Verfarbung fiihrender
Eisenspuren. Mit dem Herausl38sen solcher Spuren aus der
Edelstahlapparatur sei zu rechnen gewesen. Im librigen miisse
sich die Beschwerdefilhrerin fragen lassen, warum denn trotz
jahrzehntelangen Vorhandenseins entsprechender Edelstahl-
apparaturen bisher o-Chloranilin nicht aus solchen destil-

liert, sondern zur Erzielung von Farbstabilitdt stets Sta-

"bilisatorzusitze verwendet worden seien.

In der mindlichen Verhandlung am 26. Mai 1987 haben die
Beteiligten ihre oben wiedergegebenen Standpunkte be-
krdaftigt.

. Die Beschwerdegegnerin weist noch darauf hin, daB o-

Chloranilin nach vorangegangener Destillation aus einer
Edelstahlapparatur unter Umst¥nden selbst bei Lagerung in
EisengefdBen einige Monate ausreichend farbstabil ist, so
daB das Wort "gegebenenfalls" in Anspruch 1 berechtigt sei.

Aus AuBerungen beider Beteiligter ergibt sich im ibrigen,
daB die Eisenkatalyse nur eine von mehreren Theorien zur

Erkldrung der Verfidrbung darstellt.

VIII.Die Beschwerdefilhrerin beantragt, die angefochtene Entschei-

dung aufzuheben und das europdische Patent zu widerrufen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurickzu-

weisen.

Entscheidungsgriinde

1.

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPY; sie ist daher zuldssig.
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Die geltenden Anspriiche unterscheiden sich von der erteilten
Fassung nur durch die Streichung einiger AlternativmaB8nahmen
in Anspruch 1 und durch den Wegfall des Anspruchs 2. Sie

sind daher formal nicht zu beanstanden.

Das Streitpatent betrifft ein Verfanhren zur Herstellung von
farbstabilem o-Chloranilin. Zahlreiche derartige Verfahren

&
sind bereits bekannt, z.B. die Verfahren nach (1) und nach
4

" (4) sowie die weiteren in Spalte 1, Zeilen 22 bis 30, der

Streitpatentschrift erwdhnten Verfahren. TIhnen ist der Zu-
satz von Farbstabilisatoren zum o-Chloranilin (oder verwand-
ten Produkten) gemeinsam. Diese sind insofern nachteilig,

als sie bei der Weiterverarbeitung unter Umstdnden stdren.

Gegeniiber diesem Stand der Technik, von dem der Oberbegriff
des Anspruchs 1 zurecht ausgeht und aus dem sich nur schwer

ohne Willkiir ein bestimmpés Dokument als am ndchsten kommend

" herausgreifen 1dB8t, ist es die Aufgabe des Streitpatents,

ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem die Farbstabilisierung

erzielt wird, ohne daB diese Nachteile auftreten.

Zur Ldsung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent ein

Ver fahren bereitgestellt, bei dem man das (in iiblicher Weise
hergestellte) o-Chloranilin in Apparaturen aus Edelstahl
destilliert. AnschlieBende Lagerung und Transport kdnnen
ebenfalls in Behdltern aus dem genannten Material erfolgen;

+

dies soll jedoch nach dem Anspruch nicht zwingend sein.

DaB die bestehende Aufgabe durch diesen Ldsungsvorschlag
auch tatsichlich geldst wird, erscheint auf Grund der Angabe
in Spalte 2, Zeilen 47 bis 49, in Verbindung mit dem Bei-
spiel der Streitpatentschrift glaubhaft. Der Einwand der
Beschwerdefithrerin, aus der zum Beispiel gehdrenden Tabel-
le 1 sei nur der Vorteil von Edelstahl im Vergleich zu Eisen

bei der auf die Destillation folgenden Lagerung, aber nicht
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bei der Destillation selbst zu ersehen, kann - auch unter
Beriicksichtigung der in Abschnitt VII erwdhnten unwider-
legten Ausfiihrungen der Beschwerdegegnerin - demgegeniiber
nicht durchgreifen; denn die Beschwerdefiihrerin hat als
Einsprechende keinen einleuchtenden Gesichtspunkt vorge-
tragen, der die Uberzugung der Kammer, daf die erfindungs-
gemdBe Aufgabe auch tatsdchlich geldst wird, hitte er-

schiittern kdnnen. Zudem muBte der von der Beschwerdefiihrerin

' fir ndtig gehaltene Vergleich auch auf Grund der BAngaben in
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(1), Seite 2, Zeilen 42 bis 49, sinnlos erscheinen.

Das beanspruchte Verfahren ist auch - unstreitig - neu, da
keinem der angezogenen Dokumente eine Destillation von o-

Chloranilin aus Edelstahlapparaturen zu entnehmen ist.

Es ist daher zu untersuchen, ob der Gegenstand von Anspruch
1 auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Zweifellos handelt es sich bei dem einzigen verbindlichen
Merkmal des Anspruchskennzeichens um eine auf den ersten
Blick duBerst einfach, um nicht zu sagen trivial erscheinen-
de MaBnahme. Die Vorinstanz hat denn auch die Uberwindung
eines technischen Vorurteils als gewichtiges Anzeichen fir
die der von ihr bejahte erfinderische Tdtigkeit herangezogen
(Seite 4, vorletzter Absatz, der angefochtenen Entschei-

dung) .

Obwohl gewisse Fakten in diese Richtung weisen - Theorie von
der eisenkatalysierten Verfdrbung in Verbindung mit der von

der Beschwerdefilhrerin eingerdumten MSglichkeit, daB8 hierfir
ein bei der patentgemdBen Destillation unvermeidbarer bloBer
Kontakt mit metallischem Eisen ausreicht, ohne daB ein {Uber-
gang von Eisenionen in das o-Chloranilin erforderlich

wdre -, ist die Kammer der Auffassung, daB diese Anzeichen
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fiir die Annahme eines allgemeinen Vorurteils der Fachwelt

nicht ausreichen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich zundchst ebenfalls auf ein
Vorurteil gegen die Verwendung eisenhaltiger Destillations-
apparate berufen, hat hierauf aber in der miindlichen Ver-
handlung nicht mehr bestanden. Sie bringt jedoch vor, das8

schon die Abkehr von der zundchst vorgenommenen Suche nach

‘neuen, beli der Verwendung des Produktes nicht stdrenden

8.4
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Farbstabilisatoren einen Bruch mit der herrschenden Ent-
wicklungsrichtung darstelle, der eine erfinderische Tatig-
keit voraussetzte. - Dem ist nach Meinung der Kammer
jedenfalls insoweit zuzustimmen, als nicht etwa der nachge-
wiesene Stand der Technik einen Hinweis enthalten sollte,
der dem Fachmann angesichts der bestehenden Aufgabe eine
solche Abkehr von dem bisher eingeschlagenen und stetig

weiterverfolgten technischen Entwicklungsweg nahelegte.

Da die ibrigen entgegengehaltenen Dokumente - (1), (2) und
auch das nachtrdglich eingefiihrte (4) - durchweg auf dem
Prinzip des Farbstabilisatorzusatzes beruhen, kdnnte ein
solcher Hinweis hdchstens in (3) zu finden sein. Dieses
Dokument erwdhnt jedoch das Problem der Farbstabilisierung
mit keinem Wort. Es ist dort zwar davon die Rede, Korrosion

der HydrierungsgefdfSe (Reaktoren) durch die Wahl von z.B.

Cr-Ni-Mo-Stahl als Material "“weitgehendst” zu vermeiden
(linke Spalte, Zeilen 23 bis 26); dies ist jedoch - selbst
losgeldst von der bestehenden Aufgabe der Farbstabilisierung
- nicht als Hinweis dafur zu werten, gleiches Material auch
flir die Destillationsapparate zu verwenden. Eine Beibehal-
tung des HydrierungsgefaBes fiir die Destillation kommt nam-
lich wegen der iUblichen verschiedenen Druckbedingungen (5
bis 10 Bar Uberdruck wihrend der Hydrierung; Atmosphiren-
oder vorzugsweise Unterdruck fir die Destillation) und der

daraus folgenden unterschiedlichen Auslegung von Hydfie—
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rungsbehdltern einerseits und Destillationsapparaten ande-

rerseits fiir den Fachmann in der technischen Praxis nicht

~ernsthaft in Frage. Noch viel weniger geht von (3) eine

Anreguhg aus, gerade das Problem der Farbstabilisierung
durch Wahl von Edelstahl als Material fiir den verwendeten

Destillationsapparat zu losen.

Die Kammer hat 'sich ferner noch die Frage gestellt, ob denn

'das Destillieren aus Edelstahlapparaten am Prioritdtstag

nicht bereits eine derartige Selbstverstdndlichkeit
darstellte, daB angesichts des hohen technischen Standards
im Apparatebau die Verwendung dieses Materials zwar nicht
aus der Sicht der Aufgabe, die hierdurch zu 18sen war,

wohl aber wegen Fehlens realistischer technischer Alter-
nativen als naheliegend anzusehen wire. Da die Beteiligten
in der miindlichen Verhandlung aber iibereinstimmend erklirt
haben, daB8 dort, wo dies ohne ersichtlichen Nachteil mdglich
ist (z. B. bei der Destillation von Methanol oder Aceton in
technischem MaBstab), auch heute noch Apparate aus gewdhn-
lichem Eisen (Kesselblech) verwendet werden, vermdgen auch

dieses Bedenken nicht durchzugreifen.

Nach allem beruht somit das Verfahren nach Anspruch 1 auf

erfinderischer Tdtigkeit.

Anspruch 2 betrifft eine bevorzugte Ausfilhrungsform des
Verfahrens nach Anspruch 1 und wird von dessen Patent-

fdhigkeit getragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S\

F. Klein . K. ‘Jahn



