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Sachverhalt und Antréage

2290.D

Die am 27. Mirz 1996 ei ngegangene Beschwer de des
Beschwer def ihrers (Ei nsprechenden) richtet sich gegen
die am 29. Januar 1996 zur Post gegebene Entschei dung
der Einspruchsabteilung, mt wel cher der Ei nspruch gegen
das europai sche Patent Nr. 424 759 zurickgew esen wurde.
Das Streitpatent enthielt sechs Anspriche, deren

ei nzi ger unabhangi ger wie folgt |autete:

"1. Verfahren zur Herstellung von Pignentfarbstoffen der
For nel

B
o=
R

Wor i n

R unabhé&ngi g vonei nander = Wasserstoff oder Substituent,
dadurch gekennzei chnet, dalR man Phthalodinitril (Il) in
ei nem or gani schen Medium mt einem Al kohol (I11) In
CGegenwart einer Base unsetzt und anschli elRend

vor zugswei se ohne Zw scheni sol i erung, das Reakti ons-
produkt in Gegenwart von Wasser mt Verbi ndungen der

For el



2290.D

S o T 0284/ 96
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i mMlverhéaltnis 2:1, bezogen auf (11), gegebenenfalls
i n Gegenwart von oberfl &henaktiven Verbi ndungen, im pH
Bereich von 1 bis 6, vorzugsweise 1,5 bis 3,5, unsetzt."

I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent in seinem gesanten Unfang wegen
unzur ei chender O fenbarung der Erfindung und nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden. Zur

St it zung des Ei nspruches wurden fol gende Druckschriften

angezogen:

(1) DE- A-2 041 999,

(2) DE- A-2 628 409,

(3) DE-B-1 012 406,

(4) Angew. Chem, Band 68, Seiten 133 bis 150 (1956),
(5) Khim Geterotsikl. Soedin., Band 1977, Seiten 63

bis 68, in Formder englischen Ubersetzung
(Seiten 54 bis 58),

(6) DE- C-879 102 und

(7) DE- C- 888 837.

Di e Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung fest, dall das Streitpatent die Erfindung
deutlich und voll sténdi g of fenbare, so daR ein Fachmann
si e ausfuhren kénne. Im Streitpatent fanden sich
detaillierte Angaben zu Reakti onsbedi ngungen und
Reagenzi en sowi e zahl rei che konkrete Ausfihrungs-
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bei spi el e.

Des weiteren entschied die Einspruchsabteilung, dal der
Cegenstand des Streitpatents auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Sie fuhrte dies-
beziglich i nsbesondere aus, dall die Druckschrift (1) als
nachstli egender Stand der Techni k das anspruchsgenilie
Verfahren zur Herstellung der Pignentfarbstoffe der
Fornmel (1) offenbare mt dem einzigen Unterschied, dal3
in der zweiten Stufe "zwecknilli gerwei se in Gegenwart
wasserfrei er Carbonsduren” gearbeitet werde.
Dengegeniber sei di e Aufgabe in dem Auffinden eines
alternativen Verfahrens zur Herstellung dieser

Pi gnentfarbstoffe zu sehen. Aus der Druckschrift (1)
gehe nun eindeutig hervor, dall die Gegenwart von Wasser
zu st 6renden Nebenprodukten fuhre mt der Fol ge, dal der
Fachmann durch di eses Vorurteil gehindert sei, in
Gegenwart von WAsser zu arbeiten. Zwar werde im

Ver fahren der Druckschrift (2) zur Herstellung der

gl ei chen Pignentfarbstoffe in Gegenwart von Wasser
gearbeitet, dieses Verfahren verfol ge aber ei nen anderen
Synt heseweg, so dall es das Vorurteil aus Druckschrift
(1) gegen di e Anwesenheit von Wasser nicht aufheben
kénne. Die Druckschriften (3), (4), (6) und (7), die
sich mt der Stabilitat verfahrensgeniaf3er Zw schen-
produkt e gegen Wasser beschaftigten, stutzten eher

di eses Vorurteil und die Druckschrift (5) enpfehle

ausdr tckl i ch das verfahrensgenmifie Zwi schenprodukt in

kal tem Wasser zu suspendi eren. Daher |asse sich der
CGegenstand des Streitpatents nicht in naheliegender

Wei se aus dem Stand der Techni k ableiten. Auch ausgehend
von der Druckschrift (2) als néachstliegendem Stand der
Techni k ergebe sich keine andere Schl ul3f ol gerung.
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Der Beschwerdef Ghrer hat zur Begrindung sei ner
Beschwerde i m wesentlichen vorgetragen, dal3 das
anspruchsgenéfRe Verfahren zur Herstellung der

Pi gnentfarbstoffe bereits aus der nachstli egenden
Druckschrift (1) an sich bekannt sei, lediglich die

zwei te Reaktionstufe werde bei dem Verfahren des Standes
der Technik in wasserfreiem Medium statt in Gegenwart
von Wasser durchgefihrt. Das Verfahren zur Herstell ung
der Pignentfarbstoffe gemall Druckschrift (1) erfolge
sowohl dber das Zw schenprodukt 1-Al koxy-3-im no-

i soindolenin, d. h. wie imVerfahren des Streitpatents,
al s auch alternativ Uber das Zw schenprodukt 1-Am no- 3-
I m no-isoindolenin. I mVerfahren der Druckschrift (2)
wer de nun di eses zwei tgenannte Zw schenprodukt mt

Bar bi turséure in Gegenwart von Wasser erfol greich zu den
Pi gnent f ar bst of fen kondensiert. Die so hergestellten

Pi gnentfarbstoffe, so | ehre diese Druckschrift, w esen
gute Di spergierbarkeit auf, eine Ei genschaft, auf die
auch das Streitpatent abhebe. Folglich sei es nahe-

| i egend gewesen, auch jenes erstgenannte, in
Druckschrift (1) offenbarte Zw schenprodukt in Gegenwart
von Wasser unzusetzen, womt der Fachmann ohne

erfinderi sches Zutun zum anspruchsgenafl3en Verf ahren

gel ange.

Dar Gber hi naus | egten die Druckschriften (3) bis (7)
Zeugni s von der ausreichenden Stabilitat des

er st genannt en Zw schenprodukts 1- Al koxy- 3-i m no-

I soi ndol enin in Wasser, so dall es fur den Fachmann

kei nen Zwei fel an einer erfol greichen Unset zung auch

di eses Zwi schenproduktes mit Barbitursaure in Gegenwart
von WAsser gebe.

Der Beschwer degegner (Patentinhaber) hat di esem
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Vor bri ngen wi dersprochen und i mwesentlichen
vorgetragen, dall in der zweiten Reaktionsstufe des

pat ent gemalRen Verfahrens das Zw schenprodukt 1- Al koxy- 3-
I mno-isoindolenin mt Barbitursdure in Gegenwart von
Wasser zu den Pi gnentfarbstoffen ungesetzt werde. Diese
Reakti onsf Uhrung sei durch den Stand der Techni k nicht
nahegel egt, ja der Fachmann wirde geradezu davon

abgehal ten, diesen Weg zu beschreiten. D e Druckschrift
(1) betreffe zwar ein Verfahren zur Herstellung dieser
Pi gnent farbstoffe, wel ches entweder Uber die Zw schen-
produkte 1-Al koxy- oder 1-Am no-3-im no-isoindol enin

abl aufe; von ei ner Aquival enz di eser beiden Zw schen-
produkte i m Hi nblick auf deren Ursetzung mt

Bar bi tursaure in Gegenwart von WAsser konne aber nicht
gesprochen werden, weil die entsprechende Ursetzung in
di eser Druckschrift in Abwesenheit von WAsser

durchgef thrt werde. Die Druckschrift (1) |ehre daher ein
Vorurteil gegen die Verwendung von Wasser. Die Druck-
schrift (2) schlage lediglich die Ursetzung des einen

di eser bei den Zw schenprodukte, namich des 1-Am no- 3-

i m no-isoindolenins, in Gegenwart von Wasser vor. Das
Vorurteil der Druckschrift (1) gegen die Anwesenheit von
Wasser bei der Unmsetzung des anderen Zw schenproduktes,
des 1- Al koxy- 3-i m no-i soi ndol eni ns, werde dadurch
verstarkt, sonst hatte die Druckschrift (2) namich

vor schl agen missen, nicht nur das eine, sondern auch das
andere Zw schenprodukt in Gegenwart von Wasser

unzuset zen. Dieses Vorurteil aus der Druckschrift (1)
gegen di e Anwesenheit von WAasser bei der Unsetzung des
anderen Zw schenproduktes 1- Al koxy-3-i m no-i soi ndol enin
Uberw nde nun gerade das anspruchsgendaf3e Verfahren.

Die weiteren Druckschriften (3), (4), (6) und (7) seien
bereits vor der Druckschrift (1) Stand der Technik
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gewesen, so dall jene das Vorurteil aus |letzterer nicht
beseiti gen kdnnten. I m Ubrigen werde in der Druckschrift
(3) zwar ein 1-Al koxy-3-im no-isoindol eni n ungeset zt,

al | erdi ngs zu ei nem Monokondensat, wahrend di e patent-
gemal3 hergestel lten Pignentfarbstoffe Bi skondensate
darstellten. In Druckschrift (4) auf Seite 134, letzter
Absat z werde offensichtlich nicht 1-Am no-3-im no-

I soi ndol eni n sondern ei ne andere Ver bi ndung

hydrol ysiert, da diese bei ihrer Zersetzung Al koho
abspalte. Zwar werde in Druckschrift (5) ein 1-Al koxy-3-
I m no-i soi ndol enin aus walri ger LOsung isoliert,
allerdings lediglich mt einer Ausbeute von 74,2 % und
unt er Verwendung von kaltem Wasser, das auf eine
Instabilitat hinweise. Die wesentliche Aussage der
Druckschrift (6) bestehe darin, dall Wasser verseifend
auf Al koxy-im no-isoindol enine einwrke. Die Druck-
schrift (7) betreffe die Herstellung von Phthal ocyani nen
auf Textilfasern, womt die vorliegende Erfindung nichts
zu tun habe. I'mdbrigen stellten nicht die Druck-
schriften (3) bis (7), sondern die Druckschriften (1)
und (2) den nmalRgeblichen Stand der Techni k dar.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, di e angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

Der Beschwer degegner hat beantragt, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen

Am 20. Juli 1999 hat eine mindliche Verhandl ung vor der
Kanmmer in Abwesenheit des Beschwerdefuhrers

statt gefunden, der nach ordnungsgen@f3er Ladung i m
Schriftsatz vom 3. Februar 1999 angekindi gt hatte, nicht
tei |l zunehmen. Am Ende der mindl i chen Verhandl ung wurde
di e Ent schei dung ver klindet .
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Ent schei dungsgr Giinde
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D e Beschwerde ist zul assig.

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Di e Kanmer hat kei ne Veranl assung von der Beurteil ung
der Ausfuhrbarkeit durch die Einspruchsabteil ung
abzuwei chen. Da i m Beschwerdeverfahren mangel nde
Ausf Ghr barkei t durch unzurei chende O f enbarung der
Erfi ndung nicht geltend gemacht wurde, erdbrigen sich
wei t ere Ausf uhrungen hierzu

Erfinderi sche Tatigkeit

Es verbl ei bt daher zu prifen, ob der beanspruchte
Cegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

GemalR Artikel 56 EPU beruht eine Erfindung auf einer
erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich fiur den
Fachmann ni cht in naheliegender Wise aus dem Stand
der Techni k ergi bt. Fir die Beantwortung di eser Frage
aus obj ektiver Sicht ist es nach der standi gen

Recht sprechung der Beschwerdekamrern erforderlich
den nachstli egenden Stand der Techni k festzustellen,
dengegentber die Aufgabe zu ermtteln, die
erfindungsgenméld gestellt und gel 6st wird, und die
Frage des Nahel i egens der annel dungsgenméaflen Losung
di eser Aufgabe fir den Fachmann angesi chts des

St andes der Techni k zu kl aren (siehe u. a.

Ent schei dungen T 24/81, ABI. EPA 1983, 133, Punkt 4
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der Entschei dungsgrinde; T 248/85, ABI. EPA 1986,
261, Punkt 9.1 der Entschei dungsgrinde).

Al's erstes ist somt der nachstliegende Stand der
Technik zu ermtteln.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur
Herstel l ung von Pignentfarbstoffen der fornel mali g
nadher beschri ebenen Art, bei welchemin einemersten
Teil schritt Phthalodinitril mt einem Al kohol in
CGegenwart ei ner Base und anschlielBend in einem
zweiten Teilschritt dieses Reaktionsprodukt mt einer
Bar bi tursédure im Mol verhaltnis 1:2 i mpH Bereich von
1 bis 6 ungesetzt wird. Nach dem pat ent genélRen

Ver fahren werden die Pignentfarbstoffe in guter
Ausbeut e und Rei nheit erhalten und sie weisen eine
hohe Brillanz, gute Licht- und Wetterechtheit und

Di spergi erbarkeit auf (Streitpatentschrift Seite 3,
Zeilen 14 bis 16). Unter Beruicksichtigung di eser

Zi el e und di eser Verfahrensmallnahnmen i st eine Auswahl
unt er den angezogenen Druckschriften vorzunehnen, um
den hi erzu nachstliegenden Stand der Technik
festzustell en.

Di e Druckschrift (1) beschreibt ein gattungsgenalies
Verfahren zur Herstellung der gl eichen Pignent-
farbstoffe, bei welchemin einemersten Teilschritt
Phthalodinitril mt einem Al koholat, d. h. dem

Unset zungspr odukt ei nes Al kohol und ei ner Base,
(Seite 3, Absatz 3, Zeilen 1 bis 3) und anschli elend
in einemzweiten Teilschritt das Reakti onsprodukt des
ersten Teilschrittes mt einer Barbitursaure

(Seite 3, Absatz 2, Zeilen 4 bis 6) im Ml verhéaltnis
1:2 (Seite 2, Absatz 5, Zeile 3) in Gegenwart einer
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wasserfreien Sdure (Seite 4, Absatz 1, Zeilen 6 bis
10) ungesetzt wrd. D e Reinheit der verfahrensgemil
erhal tenen Pignmentfarbstoffe, sow e deren Farbstarke,
Brillanz und Echtheitsei genschaften, we Licht- und
Wetterechtheit, werden herausgestellt (Seite 2,
Absatze 3 und 5; Seite 8, letzte Zeile).

Somt strebt die Lehre der Druckschrift (1) und jene
des Streitpatents dem gl eichen Ziel zu und das
Verfahren di eser Druckschrift stimt auch in allen
wesentlichen Merkmalen mt jenemdes Streitpatents
Uberein mt der einzigen Ausnahne, dall der zweite
Teil schritt des patentgemalRen Verfahrens in Gegenwart
von WAasser durchgefihrt wrd.

Auf grund di eser weitgehenden Uberei nsti nmungen

zwi schen Druckschrift (1) und dem Streitpatent stellt
di ese Druckschrift zur Uberzeugung der Kammer den
nachstli egenden Stand der Techni k dar.

Zwar betrifft die Druckschrift (2) ebenfalls ein
Verfahren zur Herstellung der gl eichen Pignent-
farbstoffe. Imersten Teilschritt wird

Phthal odinitril allerdings mt Amoniak (Seite 5,
Absatz 3) und anschli elRend di eses Reakti onsprodukt
mt einer Barbitursdure im Ml verhaltnis 1:2 in
Wasser in Gegenwart einer Sdure im pH Bereich von 1
bis 6 ungesetzt (Anspruch 1). Die Pignentfarbstoffe
wer den verfahrensgenéld i n guter Ausbeute und Rei nheit
erhalten; deren Brillanz, Licht- und Wetterechtheit
wi rd angesprochen sowi e deren | eichtere

Di spergi erbarkeit herausgestellt (Seite 4, Abséatze 2
und 4).
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Di ese Druckschrift und das Streitpatent wenden sich
dem gl ei chen Ziele zu, gleichwhl werden zur

Herstel lung der Pignentfarbstoffe unterschiedliche
Ver f ahr enswege ei ngeschl agen: wahrend pat ent gemal3 i m
ersten Teilschritt des Verfahrens das Phthal odinitri
mt Al kohol ungesetzt wird, erfolgt diese Unsetzung

i m Verfahren nach Druckschrift (2) mt Ammoniak als
Reakt ant .

Aus di esem Unterschied i m Verfahrensweg zw schen
Streitpatent und Druckschrift (2), den das Verfahren
nach Druckschrift (1) nicht aufweist, schliel3t die
Kanmer, dal3 die Druckschrift (2) dem Streitpatent
ferner liegt als die Druckschrift (1).

I n der angef ochtenen Entschei dung wurde festgestellt,
dall keines der in den Druckschriften (3) bis (7)

of fenbarten Verfahren die im Streitpatent
hergestellten Pignmentfarbstoffe erzeugt. Diese
Auf f assung haben der Beschwer def ihrer und Beschwer de-
gegner i m Beschwerdeverfahren bestéatigt. D e Kanmer
hat sich von der Richtigkeit dieser Auffassung
tberzeugt und sieht daher keine Veranlassung, vom
Uber ei nsti nmenden Sachvortrag der Parteien

abzuwei chen.

Nachdem di e Druckschriften (3) bis (7) nicht die
Herstel lung der Pignentfarbstoffe des Streitpatents
betreffen, scheiden sie als nachstliegend aus.

Ausgehend von Druckschrift (1) als nachstliegendem
Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe
zugrunde, ein weiteres Verfahren zur Herstellung der

imStreitpatent fornel maRi g ndher beschri ebenen
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Pigmentfarbstoffe mt insbesondere sehr guter
Di spergi erbarkeit bereitzustellen.

Der Beschwer degegner hat in der nundlichen

Ver handl ung vor der Kamrer vorgetragen, dalR er die
Auf gabe in der Bereitstellung eines Verfahrens zur
Herstell ung von Pignentfarbstoffen mt besserer

Di spergi erbarkeit als in Druckschrift (1) sehe.

G eichzeitig hat er jedoch eingestanden, diese
Behaupt ung ni cht auf Beweismttel stitzen zu kénnen.

Nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwer dekamrern
konnen Vorteile, auf die sich der Patentinhaber-
Beschwer degegner gegenuber dem nachstli egenden Stand
der Techni k beruft, die aber nicht hinreichend bel egt
sind, bei der Ermttlung der der Erfindung zugrunde

| i egenden Aufgabe und damt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden (siehe z. B. Entscheidung T 20/81, ABI. EPA
1982, 217, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde). Im
vorliegenden Fall ist daher der behauptete Vortei

der besseren Dispergierbarkeit der anspruchsgenal
hergestellten Pigmentfarbstoffe gegeniuber denen der
nachstli egenden Druckschrift (1) mangels Beweismttel
ni cht bei der Festlegung der patentgenialRen Aufgabe
heranzuzi ehen. Deshal b bl ei bt die bereits vorstehend
in Punkt 3.3 definierte Aufgabenstellung

- Bereitstellung eines weiteren Herstell ungs-

ver f ahrens - best ehen.

Zur Losung der oben genannten Aufgabe schl agt das
Streitpatent das Verfahren zur Herstellung der

Pi gnent f ar bst of f e gemal3 Anspruch 1 vor, in wel chem
der zweite Teilschritt in Gegenwart von Wasser
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dur chgef thrt wi rd.

Die erfol greiche Lésung der patentgemalRen Auf gabe
durch die Bereitstellung des anspruchsgenéllen
Verfahrens wird weder in der angefochtenen

Ent schei dung noch vom Beschwer def Ghrer im

Beschwer deverfahren angegriffen. Auch im H nblick auf
di e Ausfihrungen in der Streitpatentschrift hat die
Kanmer kei nen Anhal t spunkt, den Erfolg der Ldsung von
sich aus in Zweifel zu ziehen.

Es bl eibt nun zu untersuchen, ob der Stand der
Techni k dem Fachmann Anregungen bot, die genannte

Auf gabe durch die Bereitstell ung des anspruchsgenil3en
Ver fahrens zu | 6sen.

Di e Druckschrift (1) beschrei bt neben der oben naher
beschri ebenen ersten Verfahrensalternative zur
Herstel lung der Pignmentfarbstoffe, bei welcher im
ersten Teilschritt Phthalodinitril mt einem

Al kohol at und anschl i eend das Reakti onsprodukt mt
ei ner Barbitursdure ungesetzt wrd, weiterhin die
zweite Verfahrensalternative, imersten Teilschritt
das Phthalodinitril mt Ammoni ak unrzusetzen

Di e Druckschrift (2) geht nun gemalR Seite 3, Absatz 2
vom Verfahren der Druckschrift (1) aus und hat sich
zum Zi el gesetzt, dieses zu verbessern, um
Pigmentfarbstoffe mt insbesondere |eichterer

Di spergi erbarkeit zu erzeugen (Seite 4, Abséatze 2

und 4), eine Eigenschaft, auf die auch das
Streitpatent abhebt (Seite 3, Zeile 16). Die in
CGegenwart von Wasser hergestellten Pignentfarbstoffe
der Druckschrift (2) zeigen imdirekten Vergleich mt
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den wasserfrei hergestellten der Druckschrift (1)
tatsachlich leichtere D spergierbarkeit (Seite 8,
Bei spiel 1).

Das Herstellungsverfahren der Druckschrift (2) geht
zur Erreichung dieses Ziels von der oben genannten
zweiten Alternative des Verfahrens der Druckschrift
(1) aus, d. h. es setzt imersten Teilschritt
Phthalodinitril mt Amoniak um und fdhrt
anschl i efend di e Urset zung di eses Reakti onsproduktes
mt einer Barbitursdure in Gegenwart von WAsser durch
(Anspruch 1; Seite 5, Absatz 3). Wenn aber die
Druckschrift (2) nun das Reaktionsprodukt gemafd

zwei ter Verfahrensalternative der Druckschrift (1)
gezielt imzweiten Teilschritt des Verfahrens in
Gegenwart von Wasser unsetzt und dadurch Pi gment -
farbstoffe mt leichterer D spergierbarkeit erzeugt,
hat es fiur den Fachmann in Anbetracht der patent-
genmalen Auf gabe (siehe Punkt 3.3 oben) nahegel egen,
auch bei der ersten Verfahrensalternative der
Druckschrift (1) den zweiten Teilschritt in
Anwesenheit von Wasser vorzunehnen, d. h. das

Reakti onsprodukt aus Phthalodinitril und Al kohol der
ersten Verfahrensalternative mt Barbitursdure in
CGegenwart von Wasser unrzusetzen. Folglich fahrt die
Anregung der Druckschrift (2), den zweiten

Teil schritt des Herstellungsverfahrens in Gegenwart
von Wasser durchzufidhren, in Konbination mt der
Lehre der Druckschrift (1) den Fachmann zwangl os zum
anspruchsgenméafRen Verfahren, ohne dalR er erfinderische
Anst rengungen unt er nehnmen nmif3te, um di e pat ent genalle
Auf gabe zu | dsen.

Nach seinem schriftlichen Vortrag wll der
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Beschwer degegner in der Lehre der Druckschrift (1),
den zweiten Teilschritt "zwecknmali gerweise in
CGegenwart wasserfrei er Carbonsauren, ..M neral sauren,
... Ansol vosauren ...und/ oder Acylierungsmttel "
vorzunehmen (Seite 4, Zeilen 6 bis 10), ein Vorurtei
gegen di e Anwesenheit von Wasser in diesemzweiten
Teil schritt des Verfahrens sehen, mt der Folge, dal
dessen Uberwi ndung durch das patent genélRe Verfahren

di esem erfinderische Qualitat verl ei he.

An di e Anerkennung eines Vorurteils sind nach

al | genei ner Recht sprechung der Beschwer dekanmern hohe
Anf orderungen zu stellen. Das tatsachliche Vorliegen
eines Vorurteils setzt eine weitverbreitet
herrschende, aber fal sche Lehrnei nung der gesanten
Fachwel t voraus, eine abl ehnende Hal tung ei nzel ner
Fachl eut e genigt hierzu nicht. Fehlende Al genein-
gultigkeit des Vorurteils versagt folglich diesemdie
Aner kennung. Wrd ein Vorurteil |ediglich anhand

ei ner Patentschrift geltend gemacht, so ist zu

ber ticksi chti gen, dalR di e Angaben uber techni sche
Zusanmmenhdnge darin auf speziellen Voraussetzungen
oder der personlichen Auffassung des Verfassers
beruhen kdnnen. Daher ist ei nem behaupteten Vorurtei
al I ein aufgrund sol cher Angaben grundséatzlich keine
Al | genei ngul ti gkeit bei zumessen (si ehe Entschei dung

T 19/81, ABlI. EPA 1982, 51, Punkt 5.3 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

| mvorliegenden Fall ist die Druckschrift (1), aus
wel cher der Beschwerdegegner ein Vorurteil abzuleiten
sucht, eine Ofenlegungsschrift und di e angezogene
Aussage in dieser Druckschrift stellt somt lediglich
di e personliche Ansicht der Verfasser dar. Mangels
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Al'l genei ngul tigkeit in der gesanten Fachwelt
begrindet di ese Aussage der Druckschrift (1) folglich
kein Vorurteil.

Dar tiber hi naus obliegt dem Beschwer degegner -

Pat enti nhaber, der ein Vorurteil geltend nmacht, das
di e angebliche Erfindung durchbrochen habe, der
Beweis fur ein solches Vorurteil (siehe Entscheidung
T 119/82, ABlI. EPA 1984, 217, Punkt 14 der

Ent schei dungsgrinde). Imvorliegenden Fall hat er die
Druckschrift (1) als Beweismttel angezogen, die

hi ngegen, w e oben ausgefihrt, das behauptete
Vorurteil nicht tragt; weitere Beweismttel w e Lehr-
oder Fachbicher hat er im Verfahren nicht vorgel egt.
Damt hat der Beschwer degegner- Patenti nhaber seiner
Bewei spflicht nicht genigt, mt der Fol ge, dal} sein
di esbezigl i ches Vorbri ngen kei ne Berucksi chti gung
finden kann.

Aus di esen G inden komt die Kamer zu der Uber-
zeugung, dall eine erfinderische Tatigkeit des
anspruchsgenmalRen Verfahrens nicht auf die Uberw ndung
eines Vorurteils der Fachwelt gestitzt werden kann.

D e Kammer hat auch das Vorbringen des Beschwerde-
gegners in der mindlichen Verhandl ung untersucht, die
angezogene Lehre der Druckschrift (1), den zweiten
Teil schritt "zweckmaldi gerwei se in Gegenwart wasser -
frei er Carbonsauren, ..M neral sduren, ...Ansolvo-

sauren ...und/ oder Acylierungsmttel vor zunehnen
(Seite 4, Zeilen 6 bis 10), weise, wenn sie denn
schon nicht ein Vorurteil bel ege, doch wenigstens
dergestalt von der Erfindung weg, dall sie den

Fachmann davon abgehal ten hatte, imzweiten
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Teil schritt des Herstellungsverfahrens in Anwesenheit
von WAsser zu arbeiten, obgleich die Lehre der
Druckschrift (2) zu dieser Verfahrensweise eine

Anr egung bot.

Zum ei nen | ehrt di e angezogene Aussage der
Druckschrift (1), die Reaktion des zweiten

Teil schrittes des Herstellungsverfahrens |ediglich
"zweckmali gerwei se” in Gegenwart wasserfreier S&uren
und/ oder Acylierungsmttel zu fihren, ein
obligatorisches Erfordernis im Sinne ei nes Abhaltens
des Fachmanns von jeglicher anderer Vorgehenswei se
bedeutet dies nicht. Dies zeigt ja auch die
Druckschrift (2), die, ausgehend von dieser Lehre der
Druckschrift (1), gleichwhl lehrt, den zweiten

Teil schritt in Gegenwart von Wasser durchzuf dhren.

Zum anderen i st diese spezielle Lehre der
Druckschrift (1) darauf gerichtet, den Nachteil der

Bi | dung von Nebenprodukten bei m Herstel | ungsverfahren
zu verringern. Konkret w rd angegeben, daf "in
Cegenwart der genannten Mttel"” die Unsetzung im
zweiten Teilschritt "beschleunigt [wird], so dal3 die
Urset zung bei niedrigeren Tenperaturen durchgef dhrt
wer den kann, wodurch gl eichzeitig sehr reine
Farbstoffe" erhalten werden (Seite 4, Absatz 1

| etzter Satz). Diese Lehre der Druckschrift (1)
stellt somt in erster Linie auf die beschleuni gende
Wrkung der genannten Mttel, d. h. der S&auren

und/ oder Acylierungsmttel, ab; in diese Lehre
gezielt und allein die Abwesenheit von Wasser

hi nei nzul esen, w e der Beschwer degegner, bedeutet

ei ne von der vorliegenden Erfindung aus ruckblickende
Lesart dieser Lehre, der nicht gefol gt werden kann.
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Aus den oben genannten G inden hat die Lehre der
Druckschrift (1) den Fachmann ni cht davon abgehal t en,
di e Reaktion des zweiten Teilschritts des

Her stel | ungsverfahrens in Gegenwart von Wasser

vor zunehnen.

Weiterhin hat der Beschwerdegegner zur Stitzung der
erfinderischen Tatigkeit des anspruchsgenéllen
Ver f ahrens ei ngewandt, dalR die Druckschrift (2) nur
die zweite Verfahrensalternative der Druckschrift (1)
wei terentw ckl e, nicht hingegen die erste w e das
Streitpatent, also von |letzterer weg weise.

Es ist zwar richtig, dalB die Druckschrift (2)
lediglich die zweite Verfahrensalternative der
Druckschrift (1) aufgreift, aus diesem Stillschweigen
Uber die erste Verfahrensalternative aber ein
Vorurteil gegen diese oder eine von dieser weg

wei sende Lehre abzul eiten, beruht auf reiner

Spekul ation, die zur Begrindung einer erfinderischen
Tati gkeit ausschei det.

Die Kammer halt es in di esem Zusanmenhang far
angezei gt darauf hinzuwei sen, dall ein Aufgreifen der
ersten Verfahrensalternative aus Druckschrift (1) in
der Druckschrift (2), we der Beschwerdegegner sie
fordert, die neuheitsschéadliche O fenbarung des
Cegenst andes des Streitpatents bedeutete. Neuheit und
erfinderische Tatigkeit sind hingegen gemald

Artikel 52 (1) EPU zwei eigenstandi ge Erfordernisse
fur die Patentfahi gkeit einer Erfindung und fur deren
Beurteilung gelten denezufol ge unterschiedliche
Kriterien. Einer Verm schung di eser beiden eigen-

st andi gen Erforderni sse durch di e Anwendung sich
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deckender Beurteilungskriterien, we sie augen-
scheinlich der Beschwerdegegner vorzunehnen versucht,
vermag di e Kamrer nicht zuzusti mren.

Der Beschwer degegner hat auf3erdem dar auf abgehoben,
daR das Reaktionsprodukt aus Phthalodinitril und

Al kohol , das Al koxy-i m no-isoindol enin, als

Hal bacet al kei ne tautonere Form ausbil den kdnne i m
Cegensat z zum Reakt i onsprodukt aus Phthal odinitri
und Ammoni ak, dem Am no-i m no-isoi ndol enin, als

Am nal . Daher nehne der Fachmann ei ne grolere
Unbest andi gkeit des ersten Reakti onsproduktes Al koxy-
i mno-isoindolenin imVergleich zum zweiten
Reakt i onspr odukt Am no-i m no-i soi ndol eni n gegeniber
Wasser an und uUbertrage somt die erfol greiche

Urset zung di eses zweiten Reaktionsproduktes in
Gegenwart von Wasser gendld Druckschrift (2) auf das
aus Druckschrift (1) bekannte erste Reaktionsprodukt
ni cht.

D ese behauptete Annahme des Fachmanns w rd hi ngegen
durch die Lehre der Druckschrift (4) wderlegt. Gemal}
Seite 138, linke Spalte, Zeilen 1 bis 4 sind die

Am no-i m no-isoi ndol enine, d. h. das zweite
Reakt i onsprodukt, &hnlich unbestandig wi e die Al koxy-
i m no-isoindol enine, d. h. das erste Reaktions-
produkt, gegenuber verseifenden Mtteln, insbesondere
verdunnt en Sauren, wobei oberhalb von 20 °C bereits
Wasser allein hydrolysierend wirkt. Auf Gund dieser
Ahnlichkeit der bei den Reaktionsprodukte hinsichtlich
i hrer Best andi gkeit gegenuber Wasser ist der

Fachmann, i m Gegensatz zum Vor bri ngen des

Beschwer degegners, nicht nur nicht daran gehindert,
sondern geradezu dazu aufgerufen, die erfol greiche
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Unset zung des zweiten Reaktionsproduktes in Gegenwart
von Wasser gemall Druckschrift (2) auf das aus
Druckschrift (1) bekannte und &hnlich bestandige
erste Reaktionsprodukt zu Ubertragen.

Der Beschwer degegner hat auch vorgetragen, dal3 die
Druckschrift (4) auf Seite 134, rechte Spalte,

| etzter Absatz eine vergl ei chende Aussage uUber die
Best &ndi gkeit von Al koxy-i m no-i soi ndol eni n und

Am no-i m no-i soi ndol eni n gegenuber WAasser enthalte
und hieraus eine Stiutze fur die erfinderische
Tatigkeit abgeleitet.

Di eser letzte Absatz der rechten Spalte betrifft
gemalR seines Wirtl autes Al koxy-i m no-i soi ndol eni ne
bzw. deren tautonere Al koxy-am no-Form nicht aber

Am no-i m no-i soi ndol eni ne. Di es geht auch aus dieser
rechten Spalte, Zeile 3 und dem anschl i el3enden
Fornel bil d hervor und fol gt aul3erdem aus der Angabe

i n dem angezogenen | et zten Absatz, dall bei Zersetzung
der dort angegebenen Verbi ndungen bei 130 bis 160 °C
sich Al kohol abspaltet, eine Abspaltung, die bei der
behaupt et en Ver bi ndung Am no-i m no-i soi ndol eni n

chem sch unniglich ware. Der Vortrag des Beschwerde-
gegner ist somt nicht von den Tatsachen getragen und
kann fol glich nicht bericksichtigt werden.

Der Beschwer degegner hat des weiteren vorgetragen
der Zeitablauf von 11 Jahren von der O fenl egung der
Druckschrift (2) bis zumPrioritatstag des
Streitpatents | asse die vorliegende Erfindung als

ni cht nahel i egend er schei nen.
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Der Zeitfaktor zw schen der Veroffentlichung des

ei nschl agi gen Standes der Techni k und dem Zei t punkt
der Erfindung kann ein Bewei sanzei chen fur das
Vorliegen von erfinderischer Tatigkeit darstellen.
Al'l erdi ngs ersetzt eine blofRe Priufung auf das
Vor |l i egen von Bewei sanzei chen nicht die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit gegenuber dem Stand der
Techni k aus obj ektiver Sicht nach dem Auf gabe- L6sung-
Ansatz wi e unter Punkt 3.1 oben ausgefihrt. Beweis-
anzei chen stellen lediglich H I fserwdgungen fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit dar und sind
somt nur in Zweifelsfallen von Bedeutung, wenn die
obj ektive Bewertung des Standes der Technik kein
klares Bild ergibt (siehe Entscheidungen T 24/81,
ABl . EPA 1983, 133, Punkt 15 der Entschei dungsgriinde;
T 351/93 vom 1. Marz 1993, Punkt 5.6 der

Ent schei dungsgr inde; T 645/94 vom 21. Oktober 1997,
Punkt 4.7 der Entschei dungsgrinde; |etztere beiden
Ent schei dungen nicht verdffentlicht in ABl. EPA). Im
vorl i egenden Fall bestehen jedoch keine Zweifel,
nachdem di e obj ekti ve Bewertung des Standes der
Technik ein klares Bild ergibt (siehe Punkte 3.2 bis
3.6.3 oben) und das Vorliegen von erfinderischer

Tati gkeit aus objektiver Sicht nach dem Auf gabe-
Losung- Ansat z zu vernei nen ist.

Fol gl i ch kann auch di eses Vorbringen des Beschwerde-
gegners nicht durchgreifen.

Bei dieser Sachl age kdnnen die weiter entfernt

I i egenden Druckschriften (3) und (5) bis (7)

dahi nstehen. Dies steht im Ei nklang mt der
Auf f assung des Beschwerdegegners, lediglich die
Druckschriften (1) und (2) stellten den mal3geblichen
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St and der Techni k dar.

3.7 Di e Kammer ist aus den oben angefihrten G lnden
Uber zeugt, dall der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents ei ne nahel i egende Losung der
pat ent gemafRen Auf gabe darstellt und nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

3.8 Da Uber einen Antrag nur als Ganzes zu entschei den
ist, ist auf die abhangi gen Anspriche nicht weiter
ei nzugehen.

Der Antrag des Beschwerdegegners ist folglich wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit gemald
Artikel 52 (1) und 56 EPU ni cht gewéhrbar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grinden wird entschi eden:

1. Di e angef ocht ene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
E. Gorgnmaier A. Nuss
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