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0 143 750 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU
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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Auf die am 22. November 1984 unter Beanspruchung der
Prioritdt einer Voranmeldung in der Schweiz vom

28. November 1983 eingereichte europaische Patentan-
meldung 84 810 570.6 wurde das europaische Patent 143 750
aufgrund von funfzehn Patentansprichen erteilt. Der Hin-
weis auf die Patenterteilung wurde am 22. April 1987 im
Patentblatt 87/17 bekannt gemacht.

Der einzige unabhangige Patentanspruch hat folgenden
Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von 4-Nitrotoluol-2-
sulfonsidure durch Sulfonierung von 4-Nitrotoluol mit
Oleum, dadurch gekennzeichnet, daB die Sulfonierung
mit 50-85 %igem Oleum kontinuierlich durchgefiihrt und
in der Reaktionsmasse, zu welcher 4-Nitrotoluol und
Oleum zudosiert werden, der Umsetzungsgrad von 4-
Nitrotoluol wahrend der gesamten Reaktionsdauer

auf > 90 % gehalten wird.

Mit einem am 11. Dezember 1987 gegen die Erteilung dieses
Patents erhobenen Einspruch wurde der Widerruf des
Patents, im wesentlichen mangels erfinderischer Tatigkeit,
beantragt. Dieser Antrag stitzte sich auf sieben
Dokumente, von denen fir die zu treffende Entscheidung
nur noch die folgenden eine Rolle spielten:

(1) EP-A-83 555

(3) DD-A-140 206

(7) EP-A-18 541
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Mit Entscheidung vom 8. Mdrz 1989 hat die Einspruchsab-
teilung des Europdischen Patentamts den Einspruch zurick-
gewiesen. In dieser Entscheidung wird ausgefiihrt, daB die
Druckschriften (1) und (7) die Sulfonierung von 4-Nitro-
toluol (PNT) mit gasférmigem Schwefeltrioxid betrafen und
somit fur die Loésung der dem angegriffenen Patent
zugrundeliegenden Aufgabe, das aus z. B. (3) bekannte
Verfahren zur Herstellung von 4-Nitro-toluol-2-
sulfonsaure (PNTS) durch Sulfonierung mittels Oleum 2zu
verbessern, Kkeinerlei Anregqung bieten konnten. Zwar sei in
(1) die Umsetzung von PNT mit gasformigem Schwefeltrioxid
in Gegenwart von Schwefelsaure beschrieben, diese
Arbeitsweise sei aber nicht daquivalent zur Umsetzung von
PNT mit Oleum, einem flissigen Gemisch aus Schwefelsdure
und Schwefeltrioxid. Keine der Druckschriften lehre auch
das zweite erfindungswesentliche Merkmal, namlich die
Aufrechterhaltung eines Umsetzungsgrades von 90 % oder
mehr wahrend der gesamten Reaktionsdauer. Nur in
Kombination mit dieser MaBnahme fihre die Umsetzung von
PNT mit hoéherprozentigem Oleum jedoch zum Erfolg.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiuhrerin (Ein-
sprechende) am 25. April 1989 unter gleichzeitiger Zahlung
der vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben und diese
am 15. Juni 1989 begrindet. Am 17. Juli 1990 hat eine
mindliche Verhandlung stattgefunden.

Die Beschwerdefihrerin hat vorgetragen, aus (1) und (7)
ergebe sich, daB die Sulfonierung von PNT mit
Schwefeltrioxid in Gegenwart von Schwefelsdure bzw. in
Abwesenheit irgendeines Verdinnungsmittels gelinge.
Demgegenuber habe das behauptete "Vorurteil" gegen die
Anwendung eines hoéher konzentrierten Oleums, das auf der
Oxidierbarkeit der Methylgruppe des PNT beruhen sollte,
die zu Nebenreaktionen und Schwarzfarbung flihre, nicht
bestanden, denn reines Schwefeltrioxid sei aggressiver als
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Oleum. Mit der Verwendung von "100 %$igem Oleum", namlich
reinem Schwefeltrioxid, sei auch die Aufgabe der
Vermeidung von Abfallschwefelsdure bereits gelést. In (1),
das als nachster Stand der Technik anzusehen sei, werde
auch bereits die Umsetzung in Gegenwart von ausreagierter
Reaktionsmischung in einer 90 % ubersteigenden Menge,
allerdings nicht wahrend der gesamten Reaktionsdauer,
implizit beschrieben. AuBerdem werde in (1) schon darauf
hingewiesen, daB die Sulfonierung von PNT auch mit

65 %igem Oleum gelinge, wenn das PNT vor der Zugabe des
Oleums mit Sulfoniermasse verdinnt werde. SchlieBlich

wurde noch auf
(8) DE-A-2 837 459

Bezug genommen, in der ein kontinuierliches Verfahren zur
Herstellung von Toluolsulfonsaure durch Umsetzung von
Toluol mit Schwefeltrioxid in einem zu mehr als 90 %

ausreagierten Reaktionsgemisch beschrieben sei.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesen Aus-
fuhrungen entgegengehalten, daB der gesamte Stand der
Technik zeige, daB die Sulfonierung von PNT ein intensiv
bearbeitetes Problem darstelle. Die Fachwelt habe jedoch
den dem Streitpatent zugrundeliegenden Lésungsweg trotz
intensiver Bemihungen nicht gefunden, sondern den véllig
anderen Weg der Verwendung von Schwefeltrioxid beschrit-
ten. Die Anwendung von Oleum in héheren Konzentrationen
sei bisher an der unerwinschten Schwarzfarbung der
Reaktionsprodukte gescheitert, die erst durch das Ver-
fahren des Streitpatents vermieden werden konnte. Gas-
foérmiges Schwefeltrioxid sei auch weit weniger agressiv
als das im Oleum vorliegende flissige Schwefeltrioxid.
Daher kénne aus (1) und (7) nicht gefolgert werden, daf
mit héher konzentriertem Oleum die Sulfonierung ohne
Schwarzfarbung méglich sei.

ceiS e
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Die Beschwerdefihrerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurick-

zuweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammer verkindet.

Entscheidungsgriunde

1.

03382

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der
Artikel 106 - 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist daher

zulassig.

Die Kammer hat sich davon uberzeugt, daB der Gegenstand
des Streitpatents gegeniber den entgegengehaltenen
Druckschriften neu ist. Da dieser Sachverhalt nicht
strittig ist, eriibrigen sich niahere Ausfithrungen hierzu.

Bei der Untersuchung der Frage, ob auch die erforderliche
erfinderische Tatigkeit gegeben ist, geht die Kammer von
der bekannten Sulfonierung von PNT mit niedrig
konzentriertem Oleum aus, wie sie etwa in (3), Beispiel 1,
beschrieben ist. Dort wird mit 28 %igem Oleum in einer
Rihrkesselkaskade gearbeitet. Diese Arbeitsweise wird in
(1) als das "ursprungliche Standardverfahren" bezeichnet,
das den 6konomischen Nachteil hat, ein Reaktionsprodukt
mit einem hohen Gehalt an Schwefelsdure zu liefern. Die
nach Abtrennung der PNTS verbleibende saure Mutterlauge
muB nadmlich wieder aufgearbeitet oder beseitigt werden
(Seite 2, Zeilen 4 -~12). Die an sich einfachste
MSglichkeit zur Verringerung der Schwefelsiuremenge,
namlich die Verwendung eines Oleums mit hdéherem S03-Gehalt
(iber 40 %) fihrt hingegen zu Ausbeuteverlust und schwarz
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gefarbten Produkten, die fir die direkte Weiterver-
arbeitung ungeeignet sind (Seite 2, Zeilen 12-20 und
Seite 8, Zeilen 4-9).

Es hat, wie sich aus den zahlreichen im Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren angezogenen Druckschriften entnehmen
last, nicht an Versuchen gefehlt, die Sulfonierung von PNT
unter Bedingungen durchzufihren, die ein weniger
schwefelsaurehaltiges Produkt ergeben, das ohne weitere
Reinigung z. B. 2zu 4,4’-Dinitrostilben-2,2’-disulfon-
saure (DNS), einem wichtigen Ausgangsmaterial zur
Herstellung von optischen Aufhellern, weiterverarbeitet
werden kann (siehe (1), Seite 1, 2. Absatz). Praktisch
allen diesen Verfahren ist gemeinsam, daB als
Sulfonierungsmittel nicht Oleum, sondern SO3 verwendet
wird (vgl. (1), Seite 2, letzter Absatz).

Die Richtigkeit dieser Darstellung des Standes der
Technik, die mit derjenigem im Streitpatent (Spalte 1,
Zeile 1 bis Spalte 3, Zeile 15) im wesentlichen
ubereinstimmt, wurde von der Beschwerdefilhrerin nicht
bestritten. Davon ausgehend, wird jedoch auch in (1) ein
modifiziertes Verfahren vorgeschlagen, bei dem als
Sulfonierungsmittel wiederum gasférmiges S0; verwendet
wird. Da das Streitpatent ein Oleum-Verfahren betrifft,
qualifiziert sich das in (1) angegebene Verfahren nicht
als nachster Stand der Technik. In (1) Seite 2, Zeilen 20-
24 ist ferner nur mit einem Satz ein Vorschlag erwahnt,
65 %iges Oleum zu verwenden und dabei das PNT mit
ausreagierter Sulfonierungsmasse zu verdiinnen. Die
Beschwerdegegnerin, die auch Anmelderin von (1) ist, hat
hierzu in der mindlichen Verhandlung versichert, daB8 auch
diese Arbeitsweise zu schwarz gefarbten Produkten fuihrt,
wenn man nicht den Umsetzungsgrad von mindestens 90 %

ceienn
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gemaB Streitpatent aufrecht erhalt. Daher betrachtet die
Kammer auch diesen Stand der Technik nicht als den

nachsten.

Gegenuber dem uUblichen Verfahren zur Sulfonierung von PNT
mit 20-30 %igem Oleum kann in Ubereinstimmung mit den
Angaben im Streitpatent Spalte 2, Zeile 60 bis Spalte 3,
Zeile 1 und Spalte 4, Zeilen 35-44 die bestehende
technische Aufgabe darin gesehen werden, ein Verfahren zur
Sulfonierung von PNT mit Oleum anzugeben, bei dem die
Menge an Abfallschwefelsaure reduziert ist und das ein
Produkt liefert, das ohne weitere Reinigung, insbesondere
ohne Abtrennung von farbigen Nebenprodukten, zu DNS
weiterverarbeitet werden kann.

Zur Loésung dieser Aufgabe wird gemdB Streitpatent
vorgeschlagen, die Sulfonierung mit 50-85 %$igem Oleum
kontinuierlich vorzunehmen und dabei in der Reaktions-
masse, zu der PNT und Oleum zudosiert werden, den
Umsetzungsgrad des PNT wahrend der gesamten Reaktionsdauer
auf mindestens 90 % zu halten.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff
"Umsetzungsgrad" auf den stationdren Zustand (nach
Beendigung der Anfahrphase) des kontinuierlichen
Verfahrens und auf die gesamte Reaktionsmasse. Mit anderen
Worten besagt diese Vorschrift im Prinzip, daB die
Reaktionsmasse zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % PNT
enthalten darf. Diese Definition des Begriffs "Umsetzungs-
grad", die sich von derjenigen bei Verfahren unter-
scheidet, bei denen die ausreagierte Reaktionsmasse nicht
teilweise wieder in die Umsetzung zurickgefihrt wird, ist
nach den uUbereinstimmenden Ausfiuhrungen der
Verfahrensbeteiligten im geltenden Zusammenhang allgemein
ublich.
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Aufgrund der Angaben in den Beispielen der Streitpatent-
schrift ist glaubhaft, daB die bestehende Aufgabe mit den
vorgeschlagenen Mafnahmen geldst wird. Dies ist auch

von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten worden.

Es ist daher zu untersuchen, ob‘der Stand der Technik dem
Fachmann Anregungen bot, im Hinblick auf die zu ldésenden
Aufgabe das Verfahren gemdB Streitpatent in Betracht zu

ziehen.

Hierbei ist nach Uberzeugung der Kammer nur Stand der
Technik zu bericksichtigen, der sich direkt auf die
Sulfonierung von PNT bezieht. Druckschriften, die sich -
wie (8) - nur allgemein mit der Sulfonierung von
aromatischen Kohlenwasserstoffen befassen, sind wenig
hilfreich, da PNT Eigenschaften hat, die seine
Sulfonierung besonders schwierig gestalten. So ist durch
die Anwesenheit der Nitrogruppe die Sulfonierung gegeniiber
beispielsweise Toluol erschwert und benotigt scharfere
Reaktionsbedingungen, unter denen Nebenreaktionen der
Methylgruppe eine gréfere Rolle spielen. Aus diesem Grunde
hdlt die Kammer die im Beschwerdeverfahren erstmals

‘genannte-Druckschrift (8), in der keine spezifischen

Angaben lUber die Sulfonierung von PNT enthalten sind,
nicht fur relevant. Diese Druckschrift wird zwar in der
Streitpatentschrift erwdhnt; sie gilt damit aber nicht
automatisch als innerhalb der Einspruchsfrist, also
rechtzeitig, vorgebrachtes Beweismittel (siehe z. B.

T 198/88 vom 3. August 1989, Leitsatze verdéffentlicht im
ABl. EPA 4/1990) und braucht somit gemaB Artikel 114 (2)
EPU nicht bericksichtigt zu werden.

Die Kammer vermag auch dem Argument der Beschwerdefihrerin
nicht zu folgen, S03 sei als Sulfonierungsmittel mit 50-
85 %$igem Oleum vergleichbar, da es praktisch "100 %iges
Oleum" darstelle. In Oleum liegt das S03 bekanntlich

cei) e
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(siehe z. B. Cotton-Wilkinson, Advanced Inorganic,
Chemistry, 4. Auflage, New York 1980, Seite 246) chemisch
gebunden im wesentlichen in Form von Polyschwefelsiduren
vor. Gasférmiges S03 hat daher als Sulfonierungsmittel
andere Eigenschaften als Oleum. Insbesondere ist
gasformiges S03 nicht agressiver als Oleum. Dies folgt
schon aus dem zum allgemeinen Fachwissen zu rechnenden und
auch von der Beschwerdefilhrerin eingeraumten Umstand, das
Sulfonierungen mit gasféormigem S03 normalerweise langsamer
verlaufen oder hohere Temperaturen erfordern als
Sulfonierungen mit Oleum.

Aus diesem Grund ist die Kammer davon iiberzeugt, daB der
Fachmann, der nach einer Verbesserung des aus (3)
bekannten Verfahrens zur Sulfonierung von PNT mittels
Oleum sucht, Dokumente, die - wie (7) - die Verbesserung
der Sulfonierung von PNT mit gasférmigem S03 betreffen,
nicht in Betracht gezogen hatte. Uberdies wird in (7)
keine Losung der Aufgabe angeboten, PNTS in einem
Reinheitsgrad herzustellen, der die direkte Weiterver-
arbeitung zulaft,; denn die nur wenig gefarbten Produkte
nach Beispiel 2 und 3 werden erhalten, indem man das
Rohprodukt nach der Sulfonierung einer Reinigung durch
mehrmalige Extraktion mit Toluol unterwirft.

Aus den vorstehend genannten Grinden ist auch fraglich, ob
der Fachmann Dokument (1), das ebenso wie (7) die
Sulfonierung mit S0; betrifft, im Hinblick auf Anregungen
zur Verbesserung der Sulfonierung von PNT mittels Oleum
naher analysiert hatte. Selbst wenn man dies jedoch
zugunsten der Beschwerdefuhrerin annehmen wollte, so ware
er durch den weiteren Inhalt dieses Dokuments nicht zu der
im Streitpatent vorgeschlagenen Problemlésung hingefihrt
worden. Die Argumentation der Beschwerdefuhrerin, wonach
die in (1) gelehrte Anwesenheit untergeordneter Mengen von
Schwefelsaure in der Reaktionsmasse hatte vermuten lassen,

cei/en.
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daB es sich hierbei im Grunde genommen um eine
Sulfonierung mit Oleum handele, uUbersieht, daB das fur die
Unmsetzung gemaB (1) bendtigte S03 vorzugsweise aus Oleunm
gewonnen wird (siehe Seite 8, letzter Absatz). Eine solche
Mafnahme ware sinnlos, kénnte man anstelle von S03 in
Gegenwart einer geringen Menge Schwefelsaure ohne

weiteres das Oleum selbst einsetzen. Zudem ist die
Funktion der Schwefelsdure in (1) klar definiert. Sie soll
namlich die Bildung der Nebenprodukte Sulfon und Anhydrid
verhindern und die Reaktionsmasse flissig halten (Seite 7,
Zeilen 1-4). Uberdies enthdlt Oleum kein freies S03,
sondern Polyschwefelsauren. In (1) wird zwar auf Seite 8,
Zeilen 1-4 ausgefuhrt, daB die Gesamtmenge an Schwefel-
saure und S03 unter bestimmten Voraussetzungen "ungefahr
85 %igem Oleum aquivalent" sei. Der darauffolgende Satz
stellt jedoch klar, daB diese Aquivalenz nur stoéchio-
metrisch zu verstehen ist, da es beim Kontakt von PNT mnit
mehr als 40 %igem Oleum zur Karbonisierung (Schwarz-
farbung) kommt. Die Kammer kann somit in (1) keine
Grundlage fiur die Behauptung finden, unter den dort
genannten Bedingungen wirde aus Schwefelsdure und SOj3
zunachst hochprozentiges Oleum entstehen, das dann mit PNT
reagiert. Unter diesen Umstdnden ware der Fachmann eher
davon abgehalten worden, zur Losung der bestehenden
Aufgabe hoher konzentriertes Oleum als Sulfonierungsmittel

in Betracht zu ziehen.

Auch der schon erwahnte allgemeine Hinweis auf den Stand
der Technik in (1), Seite 2, Zeilen 20 bis 24, wonach der
Einsatz von 65 %igen Oleum bei Verdinnung des PNT mit
ausreagierter Sulfonierungsmasse vorgeschlagen worden sei,
bot keine Anregung zur Lésung der hier bestehenden
Aufgabe. Diese Aussage steht v6llig isoliert und enthalt
keine Angaben uber das sich einstellende Ergebnis. Selbst
wenn man aber aus dem Zusammenhang mit der vorangehenden
Bemerkung uber die bei Verwendung eines so konzentrierten

ceif e
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Oleums stets beobachtete Schwarzfarbung und Ausbeute-
minderung vermuten wollte, daB bei dieser Arbeitsweise
eine etwas geringere Schwarzfarbung und bessere Ausbeute
erzielbar ware, so ware auf jeden Fall uUberraschend, daB
ab einem bestimmten hohen Verdinnungsgrad, namlich dem
einem wie in Punkt 5 definierten "Umsetzungsgrad" von
mindestens 90 % entsprechenden, ein Produkt erhalten
werden konne, das so wenig gefarbt ist, daB eine
zusatzliche Reinigung vor der Weiterverarbeitung entfallen
kann. In der mundlichen Verhandlung hat die Beschwerde-
gegnerin ausdricklich versichert, da8 bei einem héheren
Gehalt an PNT als gemaB Streitpatent vorgesehen kein
direkt weiterverarbeitbares Produkt erhalten wird. Die
Beschwerdefuhrerin hat diesen Sachverhalt nicht bestritten
und ihrerseits erklart, daB sie nicht behaupten wolle, der
Fachmann sei allein durch diese allgemeine Angabe in (1)
in die Lage versetzt worden, die unerwinschte Schwarz-
farbung zu vermeiden. Selbst wenn der Fachmann also durch
diesen in (1) ohne Angabe einer Fundstelle als Stand der
Technik bezeichneten Hinweis dazu angeregt worden sein
sollte, im Verfahren nach (3), Beispiel (1) das
eingesetzte PNT mit einem Teil des Sulfonierungsprodukts
zu verdunnen und das 28 %$ige Oleum durch 65 %$iges zu
ersetzen, hatte er nicht gezielt den gemaB Streitpatent
erforderlichen hohen "Umsetzungsgrand" gewdhlt und ware
somit allein aufgrund dieser Anregung nicht zur Lésung der

bestehenden Aufgabe gelangt.

Diese Wahl des erfindungswesentlichen Verdiunnungsgrades
kann auch angesichts der Tatsache, daB unbestreitbar PNTS
ein groBtechnisches Produkt ist, von dem jahrlich tausende
von Tonnen zwecks Weiterverarbeitung zu optischen
Aufhellern hergestellt werden, (siehe (1) Seite 1, zweiter
Absatz), nicht als das naheligende Ergebnis routinemaBiger
Versuche bezeichnet werden.

ceit e,
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Die der Kammer vorliegenden Druckschriften zeigen im
Gegenteil, daB die Fachwelt fortlaufend um Lésungen fur
das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem intensiv
bemiht war und trotz der offenkundigen wirtschaftlichen
Vorteile, die mit dem Einsatz des leicht und in groBen
Mengen verfigbaren 65 %$igen Oleums verbunden sind, an der
Erfindung gemadB Streitpatent vorbeigegangen ist. Dieser
Sachverhalt ist ein deutliches Anzeichen fir das Vorliegen

erfinderischer Tatigkeit.

An diesem Ergebnis &ndert sich auch nichts, wenn man, wie
die Beschwerdefithrerin vorgeschlagen hat, davon ausgeht
daB auch gemdB (1) bereits das Problem geldst worden ist,
eine direkt weiterverarbeitbare PNTS unter Verringerung
der Menge an Abfallschwefelsdure herzustellen.

Auch wenn namlich insoweit das Verfahren gemaB Streit-
patent lediglich eine Alternative zu dem Vorschlag gemasg
(1) darstellen wiurde, so verbliebe als Aufgabe immer noch,
ein beziiglich der Produktqualitadt vergleichbares, jedoch
wirtschaftlicheres Verfahren anzugeben (siehe Streit-
patent, Spalte 2, Zeilen 34-44). Auch die Losung dieser
Aufgabe mit den MaBnahmen gemdB Streitpatent, insbesondere
der Einhaltung des "Umsetzungsgrads" von mindestens 90 $%
wahrend der gesamten Reaktionsdauer, ergibt sich aus den
dargelegten Grinden nicht in naheliegender Weise aus dem
entgegengehaltenen Stande der Technik.

Die Anspriche 2 bis 15 betreffen besondere Ausfuhrungs-
formen des Verfahrens nach Anspruch 1. Ihre Patentierbar-
keit wird daher von der Patentierbarkeit des Anspruchs 1

getragen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriuckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
b«/ivﬂ \kPVV\///
M. Beer K. Jahn
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