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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die europáische Patentanrneldung 80 106 363.7, die am 

20. Oktober 1980 unter Inanspruchnahzne einer deutschen 

Prioritt vom 27. Oktober 1979 eingereicht worden war, 

wurde am 6. Mai 1981 das europäische Patent 27 982 auf der 

Grundlage eines einzigen Patentanspruchs erteilt. Der 

Anspruch richtete sich auf ein Verfahren zur Herstellung 

von 3-Amino-i -hydroxypropan- 1,1 -d iphosphonsäure. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdefilhrerin 

(Einsprechende) am 23. März 1983 Einspruch ein und bezog 

sich whrend des Einspruchsverfahrens auf insgesamt zehn 

Dokumente, wovon für diese Entscheidung von Bedeutung 

sind: 

(1) DE-A- 2 130 784 

(9) Gmelins Handbuch der Anorg. Chemie, Phosphor, S.16, 

Abs.3 (1965) 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zog ihrerseits 

noch weitere lbkumente heran, nm1ich 

(11) DE-A- 2 658 961 

(12) Angewandte Chemie, 74. Jahrgang (1962) Seite 383, 

lirike Spalte, Mitte bis Ende; 

(13) Zeitschrift für anorganische und aligemeine Chemie, 

Band 326 (1963/1964), Seite 128, 3. Absatz; 

(14) Topics in Phosphorus Chemistry, Volume 4 (1967) Seite 

372, letzter Absatz, und Seite 373, 1. Absatz. 

III. 	Durch Entscheidung vom 19. September 1984 wies die Em- 

spruchsabteilung den Einspruch zurUck und fUhrte dazu im 

wesentlichen aus, der Gegenstand des Patentanspruchs sei 

neu und beruhe auf eirier erfinderischen Tätigkeit, weii er 
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2 	 T 275/84 

sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem 

Stand der Technik ergebe. 

Aufgabe der Erfindung sei es gewesen, ein verbessertes 

Verfahren zur Hersteliung von 3-Amino-i-hydroxypropan-1,1-

diphosphonsure (I) herzustellen. 

Diese Aufgabe werde dadurch gelöst, daB man Poly-4'-Aianin 

oder-A1anin (wobei die Aminogruppe durch niedere 

Aikyireste substituiert sein kann) mit einem Gemisch aus 

phosphoriger Sure und PC1 5  oder phosphoriger Sure, PC1 3  

und Chior uxnsetzt und das Reaktionsgemisch anschliel3end 

hydrolysiert. Aus den Entgegenhaltungen (1) und (11) sei 

zwar bekannt, dai3 die Verbindungen (I) durch Reaktion von 

erfindungsgleichen Ausgangsprodukten mit Mischungen von 

phosphoriger Säure mit PC13 oder Pod3 hergestelit werden 

kbnnten, doch erhalte der Fachmann aus dem entgegengehal-

tenen Stand der Technik keine Anweisungen, dal3 PC13 oder 

p0C1 3  mit PC15 oder PC15 erzeugende Mischungen gleichzu- 

setzen seien. Auch ware der Fachinann in Kenntnis der 

Kirsanov-Reaktion von der Verwendung der erfindungsgemäBen 

Reagenzien zu dem erfindungsgem13en Zweck abgehalten 

worden. Im i3brigen sei nicht widerlegt, daB bei der Ver-

wendung von PC15 nicht die Nebenprodukte entstUnden, die 

man aufgrund des wahrscheinhichen Reaktionsverlaufes htte 

erwarten können. Auch die Ausbeutesteigerungen gegeriUber 

den bekannten Verfahren nach (1) und (11) sei nicht zu 

erwarten gewesen. Diese Ergebnisse seien daher i.iber-

raschend. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

19. November 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 

18. Januar 1985 unter zusätzlicher Hinzuziehung von u.a. 

Dokument DE-A- 2 702 631 (15), sowie der Voriegung eigner 
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3 	 T 275/84 

NMR-Messungen (18) etwa wie folgt begrilndet: 

GegenUber dem nächstliegenden Stand der Technik (vgl. Ent-

gegenhaitung (1) bzw. (11)) sei das angegriffene Verfahren 

zwar formell neu, unterscheide sich hiergegenUber aber 

lediglich dadurch, daB im Streitpatent PC1 3  bzw. POd 3  

durch PC15 ersetzt werde. Diese Modifikation liege aber im 

Hinblick auf Dokument (9) im Rabmen des Fachkönnens und 

die hierdurch erzielte Ausbeute (65.1%) komme der gemäl3 

(1) erzielten Ausbeute (59%) zumindest sehr nahe. Im 

übrigen lasse sich aus Dokuinent (15) eirie Beeinflussung 

der Ausbeuten in einem gewissen MaBe herleiten. 

Auch sei bekannt, wie man das Auftreten unerwUnschter 

Nebenprodukte vermeide. 

Zur eigentlichen Reaktion sei darauf hingewiesen, daB bei 

der Zugabe von ,' -Alanin ohnehin die gleichen Phosphory-

lierungsmittei (d.h. POd 3  und PC13) vorliegen wie in den 

bekannten Verfahren, womit in der PC1 3 /Chlor-Variante das 

Einleiten von Chiorgas lediglich zu einem für die Reaktion 

bedeutungslosen Durchleiten des Chlors werde. Im Ubrigen 

sei im Streitpatent die Menge des eingeleiteten Chlors 

nicht angegeben und Beispiel 3 erscheine deshaib nicht 

nacharbeitbar. 

Auch sei eine Kirsanov-Reaktion nicht zu erwarten gewesen 

und hätte zudem durch blo3es Ausprobieren festgestellt 

werden können. Entsprechend den eigenen NMR-Messungen (18) 

trete ein PC15 -Signal erwartungsgem13 erst auf, wenn PC15 

im Uberschui3 zu H3P03 zugesetzt werde. Dem beanspruchten 

Verfahren fehle deshaib einerseits für die eigentliche 

Umsetzungsreaktion mit intermediär gebildetem PC13/POC13 

die Neuheit und andererseits für die kombinierte Reaktion 

bei der diese Produkte intermediär aus PC15 bzw. PC13 und 

Chior gebildet werden, die Erfindungshöhe. 

n 
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Im Ubrigen sei der technische Fortschritt der eingesetzten 

Reaktionen weder bedeutend genug, noch glaubhaft gemacht 

worden. 

V. 	Die Beschwerdegegnerifl hat diesem Vorbringen widersprochen 

unter gleichzeitiger Vorlage von zwei neuen AnsprUchen, 

sowie einer Tabelle mit Versuchsergebnissen, die Auskunft 

geben Uber den Zusanimenhang zwischen bestimmten Molver-

hältnissen der Reaktionspartner und den hierbei erzielten 

Ausbeuten. 

Sie macht im wesentlichen geltend, daB die Literaturstelle 

(9) die stöchiometrische Timsetzung von H3PO und PCi5 be-

treffe, die ohne bedeutende Wrmeentwick1ung abläuft und 

daher keine Beziehung zum Annieldungsgegenstand habe. Auch 

steliten die seitens der BeschwerdefUhrerin vorgelegten 

NMR-Spektren keinen schlUssigen Beweise für einen bestinim-

ten Ablauf der Reaktion dar. 

Ferner werde von der BeschwerdefUhrerin Uberselien, daB die 

Reaktion geznäl3 Dokument (1) in der Wrme ab1uft, wogegen 

mm Streitpatent das Erhitzen des ReaktionsgemischeS erst 

nach dem Einleiten des Chiorgases erfolge. Im Ubrigen ware 

nach keiner der von der BeschwerdefUhrerin vorgetragenen 

Reaktionsweisen weder das Ausbleiben von Nebenprodukten, 

noch die erzielte AusbeutesteigerUng auf 72% gemäl3 

Beispiel3 des Streitpatents zu erk1ren. Die Nacharbeit-

barkeit dieser Variante ergebe sich für den Fachinann 

of fenkundig aus den in Beispiel 3 des Streitpatents 

gemachten Angaben. Die im Zusammenhang mit der Kirsanov-

Reaktion angezogene Literatur deute mt Falle des 

Vorliegens einer Axninogruppe auf einen anderen Reak- 

tionsverlauf. 
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VI. Die Kammer hat sich in einer Mitteilung an die Beteiligten 

daruin bemUht, die für die Beurteilung der erfinderischen 

Tätigkeit bedeutsame technische Aufgabe zu ermittein, die 

den angegriffenen Patent zugrunde liegt. Hierzu wurde auf 

Dokument (15) verwiesen. 

BezUglich des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit 

wurde seitens der Kaimner zwar eingeräumt, daB aufgrund der 

von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten hohen Aus-

beuten bzw. Ausbeuteverbesserungen ein soiches anerkannt 

werden könnte, jedoch aus den von ihr vorgelegten 
Versuchen eine generelle Ausbeuteverbesserung nicht 

ableitbar sei. 

VII. In Hinblick auf die Ladung zur mUndlichen Verhandlung und 

in Antwort auf das Vorbringen der Kanimer, hat die Patent-

inhaberin am 12. September 1986 einen (einzigen) Ver-

fahrensanspruch als Hilfsantrag vorgelegt, wobei die 

Umsetzung der Reaktionspartner auf bestimmte Molver-

hältnisse eingeschr&ikt wird. 

VIII. In der mUndlichen Verhandlung am 6. November 1986 haben 

die Beteiligten ihren Standpunkt bekräftigt. 

Hinsichtlich des Hulfsantrags hat die BeschwerdefUhrerin 

jedoch zuletzt die Neuheit des Verfahrens insgesamt nicht 

mehr bestritten. 

Ausgehend von Beispiel 1 der Beschreibung hat die 

BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Verhandlung den 

erstmals in der Beschwerdeschrift in Zusammenhang mit 

Beispiel 3 erhobenen Vorwurf der mangeinden Ausfilhrbarkeit 

der Erfindung wiederholt. Sie machte jetzt aulIerdem 

geltend, daB die in den Beispielen angegebenen, relativ 

hoch scheinenden Ausbeuten gegenUber dem Stand der Technik 
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6 	 T275/84 

nur aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden 

zustande gekoznmen seien. 

Die Beschwerdegegnerin hat auch diesem Vorbringen 

widersprochen. 

IX. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt Aufhebung der ange- 
fochtenen Entscheidung und Widerruf des europäischen 

Patents Nr. 27 982. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, das europäische Patent 

in gendertem Umfang mit den am 12. September 1986 als 

Hilfsaritrag eingegangenen Unterlagen, niu1ich einem 

Patentanspruch und einer daran angepa3ten Beschreibung, 

für weiche die Seite 1 in der mflndlichen Verhandlung neu 

vorgelegt wurde, aufrechterhalten. 

Der nun geltende einzige Anspruch lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von 3-Amino-].-hydroxypropan- 

1,1-diphosphonsäure, beziehungsweise deren in der 

Aminogruppe durch C 1_3-Alkylreste substituierten Den-

vaten, durch Umsetzung von Poly-13-alanin oder 13-Alanin, 

beziehungsweise der entsprechenden in der Aminogruppe 

durch C1 _3-Alkylreste substituierten Verbindungen, mit 

Phosphoriger Säure und einem Phosphorhalogenid, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB man die Umsetzung mit 

a) Phosphoriger Sure und PC1 5  oder 

b) Phosphoriger Säure, PC13 und Chior 
durchfUhrt, wobei man die Reaktionspartner in folgenden 

Molverhältnissen umsetzt: 

a) 13-Alanin : Phosphoriger Sure : PC1 5  = 1 : 1,5 : 1,5 

b) 3-Alanin : Phosphoriger Sáure : PC1 3/C12 = 1 : 1 : 1 1  

und das Reaktionsprodukt anschliel3end hydrolysiert. 

00315 
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Entscheidungsgrflnde 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

	

2. 	Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht 

nicht zu beanstanden. Die Einbeziehung des Merkmals 
stbeziehungswe ise  deren in der Axninogruppe durch C1 _3-

Alkyireste substituierten Derivaten" in den Oberbegriff 

ist lediglich eine wegen des entgegengehaltenen Standes 

der Technik gebotene Neuverteilung der Merkmale zwischen 

Oberbegriff und Kennzeichen, da auch das Streitpatent die 

Herstellung soicher niederer Alkyl-Derivate eindeutig mit 

umfaBt und die hier vorgenommene Przisierung der Alkyl-

reste durch die erteilte Fassung vo11stndig gestUtzt wird 

(vgl. insbesondere Patentanspruch in der erteilten 

Fassung, sowie Spalte 1, Zeilen 1 bis 5 und Zeilen 33 bis 

49 der dazugehörigen Beschreibung). Die auBerdem vorge-

nommene Einschrnkung der Reaktionspartner auf bestimmte 

Mo1verh1tnisse findet ebenfalls ihre StUtze in dér er-

teilten Fassung des Streitpatents (vgl. Spalte 1, Zeilen 

50 bis 59; Beispiele 1 und 3). 

Diese Angaben im geltenden Anspruch sind daher zulässig im 

Rabmen der Artikel 123(2) und (3) EPU. 

	

3. 	Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein Verfahren 

zur Herstellung von 3-Axnino-1-hydroxypropan-1, 1-diphos-

phonsäure, wobei die Aminogruppe durch niedere Alkyireste 

substituiert sein kann, durch Umsetzung von B-Alanin oder 

Poly-3-alanin mit phosphoriger Säure und einem Phosphor-

halogenid. 

00315 	 S..!... 



8 	 T 275/84 

	

4. 	Am nächsten kommender Stand der Technik ist Dokument (15) 

aufgrund der Umsetzung mit einem Gemisch aus phosphoriger 

Säure und einer flinfwertigen Phosphorverbindung (Pod 3 ). 

In dem dort beschriebenen Verfahren zur Hersteliung von 3-

Amino-1-hydroxypropan-1 , 1 -diphosphonsuren werden zweck-

mäl3igerweise pro Mol £3-Alanin 0,5 bis 2 Mol (vorzugsweise 

1 - 2 Mol) phosphoriger Säure, sowie 0,5 bis 2 Mol 

(vorzugsweise 1 - 2 Mol) Pod 3  eingesetzt (vgl. Seite 3, 

Abschnitt 4). Bei diesem Verfahren liegen die Ausbeuten 

zwischen 38 % und 48 % (vgi. Seite 5, Tabelle). Wie im 

Streitpatent kann die Umsetzung auch ohne weiteres in 

Gegenwart von organischem L3sungsmittei erfoigen (vgl. 

Beispiel 3; Seite 3, Pbsatz 5). 

Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, daB die 

Ausbeuten nicht befriedigend sind (siehe Spaite 1, Zeilen 

22 bis 29 der Beschreibung des Streitpatents). 

	

5. 	DemgegenUber ist es Aufgabe des Streitpatentes eine 

\Terbesserung der Ausbeuten zu erzielen. 

Diese Aufgabe wird genfáB dem geltendeñ Anspruch dadurch 

geiöst, daB die Umsetzung des 13-Alanins bzw. Poly-B-

Alanins mit phosphoriger Säure und PCi5 oder phosphoriger 

Sure und PC1 3 /C1 2  durchgefilhrt wird, wobei man die 

Reaktionspartner in foigenden Moiverhãltnissen umsetzt: 

a) B-Aianin: Phosphorige Sure: PC15 = 1 : 1,5 : 1,5 

b) B-Alanin: Phosphorige Säure: PC13/C12 = 1  

und das Reaktionsprodukt anschiiel3end hydrolysiert. 

	

6. 	DaB hierdurch die bestehende Aufgabe tatsächlich geiöst 

wird, ist durch die Beispiele 1 und 3 der Streitpatent- 

schrift giaubhaft belegt (65,1 % bzw. 72 % Ausbeute 

gegenUber einer Ausbeute unter 50 % fUr das Verfahren 

gemäl3 (15)). 

.1 
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9 	 T275/84 

7. GemI3 Dokument (1) erfolgt die Hersteilung von 3-Amino-i-

hydroxypropan-1, l-diphosphonsuren durch Umsetzung mit 

H3P03  und PC13  und gemä3 Dokument (ii) durch Umsetzung mit 

H3P03 und POd3. Geht man davon aus, da3 aufgrund der in 

Dokument (9) beschriebenen Reaktion (H3P03 + 3PC15 -- PC13 

+ Pod 3  + 3HC1), das im Streitpatent verwendete PC15 in 

ein Gemiach von PC13 und POd3 abreagiert, htte das 

beanspruchte Verfahren alienfalls durch eine Kombination 

der Lehre aus (1) und (11) zustande kommen können. Eine 

Neuheitsschdlichkeit muS sich aber aus einer einzigen 

Of fenbarung ergeben; dies ist hier offensichtich nicht der 

Fall. Vergleicht man namlich das beanspruchte Verfahren 

(mit alien Merkmalen, die es kennzeichnen) mit den 

entgegengehaltenen Dokunienten nicht in Kombinat ion 

miteinander, sondern einzeln, ist es keinem dieser 

Dokumente zu entnehmen. 

Weitere AusfUhrungen zur Frage der Neuheit des 

beanspruchten Verfahrens erUbrigen sich, da die 

BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Verhandlung die 

Neuheit des Verfahrens insgesant zuletzt nicht mehr 

bestritten hat. 

Das beanspruchte Verfahren ist daher neu. 

8. Es ist daher zu untersuchen, ob angesichts der gesteilten 

Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer erfinde-

rischen Tätigkeit beruht, d.h. ob es für den Fachinann in 

Kenntnis des entgegengehaitenen Standes der Technik und 

angesichts der Aufgabe, gegenUber dem nächstiiegenden 

Stand der Technik (15), eine Verbesserung der Ausbeute zu 

erzielen, nicht nahelag, die beanspruchte Lösung 

vorzuschlagen. 
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8.1. 	In dem oben erwhnten PC13-Verfahren gemäI3 Dokument (1) 

werden zwar reiativ hohe Ausbeuten erzieit (ca. 59 - 60 %) 

(vgi. Beispiel 1 und Seite 4, Zeilen 17 und 18) un 

Vergieich mit dem POC1 3-Verfahren gemI3 (15) (siehe Punkt 

4 oben), doch fUhrt die Umsetzung durch PC13 entgegen 

derjenigen mit Pod 3  zur Bildung von kiebrigen Phosphor-

produkten (vgi. Spalte 1,, Zeilen 6 big 29 des Streit-

patents). Es ist diese Erkenntnis, die zurn Verfahren gemä!3 

(15) gefiihrt hat (siehe insbesondere Seite 2 von (15)), 

weiches dann Ausgangspunkt der weiteren Entwickiung 

wurde. 

Es ist zwar richtig, dal3, wie schon unter Punkt 7 oben 

ausgefilhrt, der Fachñann aufgrund der in Dokument (9) 

beschriebenen exothermen Reaktion annehinen mul3te, daB PC1 5  

in Gegenwart von H3P03 in ein Gemisch von PC13 und POd3 

abreagiert und er demnach rein theoretisch die Mögiichkeit 

gehabt hátte durch einfache Kombination der Lehren genfál3 

(1) und (15) die Verfahrensbedingungen des Streitpatents 

herzusteilen. EinenGrund dies zu tun, hatte er jedoch 

nicht, da angesichts der dadurch vermittelten Informa-

tionen keineswegs zu erwarten war, daB die im Hinbiick auf 

die gesteilte Aufgabe gewUnschte VerbesBerung der Aus-

beuten erzieit werden könnte. 

	

8.2. 	Im Streitpatent wird die Umsetzung mit H 3P03 und PC15 bzw. 

H3P03 und PC1 3 /Chlor durchgefUhrt unter Einhaltung be-

stimmter Moiverh1tnisse, die zwar auf diesem Gebiet als 

Ubiich anzusehen sind, jedoch in Verbindung mit den hier 

verwendeten Reaktionspartnern zu wesentlich höheren Aus 

beuten fUhren (d.h. 65,1 % bzw. 72 %) ais bei den vorbe-

schriebenen Verfahren (1) und (15) Ublich (d.h. zwischen 

38 % und 60 %). 

00315 	 S..!... 
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Diese erheblichen Ausbeutesteigerungen lassen sich auch 

nicht dadurch erkiären, dai3 wie von der BeschwerdefUhrerin 

durch ihre NMR-Messungen (18) giaubhaft beiegt, die 

phosphorige Sure vorab mit PC15 in Pod3 und PC13 
abreagiert gem3 dem aus (9) bekannten Reaktionsschema, 

wobei neben PC13 vorwiegend POd3 gebildet wird 

(Verhitnis POC1 3  : PC13  = 3 : 1). Diese Messungen sind 
auch Reweis dafUr, dal3 im vorliegenden Fall ein Reaktions- 

verlauf im Sinne einer Kirsanov-Reaktion tatsächlich 

ausgeschlossen werden kann, da bei einer soichen Reaktion 

zwingend PC15 ais Reaktionskomponente vorliegen muB (vgl. 

Dokumente (12) bis (14)). 

	

8.3. 	Aufgrund der aus (15) bekannten Ausbeuteverh1tnisse (38 - 
48 %) hätte der Fachmann bei einer Umsetzung gemäL3 

Streitpatent, an der, wie oben dargelegt, POC13 ma8geblich 

beteiiigt ist, mit einer viei niedrigeren Ausbeute rechnen 
mUssen, auch wenn man berücksichtigt, daI3 gieichzeitig 

etwas PC13 voriiegt. Dieser Umstand htte aber genfáI3 der 

aus (1) gewonnenen Lehre nur zu einer reiativ unbe-

deutenden Verbesserung dieser Ausbeuten filhren dUrfen 

angesichts des Verhäitnisses PC13  : POC13 = 1 : 3 und zwar 
zwangsläufig unter gieichzeitiger Bildung von uner-

wUnschten kiebrigen Phosphorverbindungen, sei es auch nur 

in geringem Umfang aufgrund der verhltnismäBig kleinen 

Mengen an PC1 3  (vgi. hierzu auch Dokument (15), Seite 1, 

vorletzter Absatz). Der Fachmann konnte auf keinen Fall 

mit Ausbeuten rechnen, die Uber den mit PC13 allein 

erzielten Werten liegen (ca. 59 - 60 %). Im librigen ist 

unstrittig, daB das beanspruchte Verfahren nicht zu 

unerwUnschten Phosphorverbindungen filhrt. 

	

8.4. 	Dokuinent (11) vermittelt dem Fachmann in dieser Hinsicht 

keine weiteren Informationen. Obwohi in den Beispielen 1 

bis 3 die Ausbeuten etwas höher liegen ale in (15), werden 

-'7- -- 
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12 	 T 275/84 

diese Ergebnisse entgegen der Lehre des Streitpatents 

ausschliei3lich unter Umgehung organischer Verdilnnungs-

mittel erzielt. Die Frage der nachteiligen Verwendung von 

organischen Lösungsmitteln steilt sich im Rahinen des 
Streitpatents aber nicht. Aufgrund der unterechiedlichen 

Aufgabenstellung kommt daher Dokument (11) dem Gegenstand 

des Streitpatents nicht näher als Dokurnent (15). 

	

8.5 	Da die Ubrigen angezogenen Dokumente dem Anmeldungs- 

gegenstand auch nicht nher kornmen und auch keine 

weiteren, entscheidungswesentlichen Informationen 
verniitteln, kann von einer eingehenden WUrdigung dieser 

Dokuxnente abgesehen werden. 

	

8.6 	Zusamxnenfassend ergibt sich aus dem Vorstehendem, daB die 

angezogenen Dokuinente, einzeln oder in Verbindung mit-

einander betrachtet, die beanspruchte Lösung nicht nahe- 

legen konnten. Der Fachinann konnte daher auch nicht 

erwarten, daI3 bei der Umsetzung mit PC15 bzw. mit PC13 und 

Chior unter Festlegung bestimmter Moiverhältnisse, die auf 

diesem Gebiet ale Ublich anzusehen sind, Ausbeute-

steigerungen erzielt werden können, die gegenUber (15) bei 

24 % bzw. Ca. 17 % und gegenUber (1) iinmerhin bei 

mindestens 5 % bzw. 12 % liegen und somit sogar die 

gUnstigsten &wartungen von höchstens 59 - 60 % Ausbeute 

weit Ubertreffen werden, ohne da3 dabei irgendweiche 

unerwUnschte Phosphorverbindungen gebildet werden. 

	

8.7 	Hieraus ergibt sich, daB der geitende Verfahrensanspruch 

auf einer erfinderischen Thtigkeit im Sinne von Artikel 56 

EPU beruht. 

	

9. 	Der Anspruch ist deshaib gewhrbar (Artikel 52 (1) EPU). 
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10. Sowohi der seitens der BeschwerdefUhrerin erhobene Vorwurf 

der fehienden AusfUhrbarkeit der Erfindung als auch der-
jenige hinsichtlich der angeblich unterschiedlichen 

Methode der Ausbeuteberechnung im Streitpatent gegenUber 
der im Stande der Technik angewandten Methode wurde 

erstmals in der Beschwerde vorgebracht, also nach Ablauf 

der Einspruchsfrist und erst nachdem die Einsprechende in 

der ersten Instanz mit ihrem ursprUnglichen Einspruch 

keinen Erfoig hatte. 

In Abwesenheit von konkretem und Uberzeugendem Beweis- 

material geht Ubrigens die Infragestellung der Aus-

fUhrungsbeispiele des Streitpatents Uber einen polemischen 

Angriff nicht hinaus. Auch haben die angeblich unter-

schiedlichen Berechnungsmethoden für die Ausbeute die 

BeschwerdefUhrerin nicht daran gehindert zu sagen, dal3 

Beispiel ider Literaturstelle (1) eine Ausbeute von 59 % 

der Theorie angibt, die der Ausbeute gem3 Beispiel 1 der 

angegriffenen Patentschrift mit 65, 1 % zumindest sehr 

nahe kommt, wobei in beiden Fallen praktisch identische 

Reaktions- und Lösungsmittelkomponenten-Verhältflisse 

eingesetzt werden und lediglich PC13 durch PC15 ersetzt 

wurde (vgl. Seite 2, Absatz der Beschwerdeschrift vom 

18. Januar 1985). 

Die Beschwerdekammer sieht daher in Anlehnung an die zur 

Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehenen Entscheidung 
IaMetaliic_Lackierung/HOeChst*, T 122/84 vom 29. Juli 1986 

(Leitsatz und GrUnde Nr. 9 - 14) den Tatbestand der Ver-

spätung i.S.v. Artikel 114(2) EPU im Hinblick auf diese 

zusatzlichen Vorbringen gegeben. Beide Vorbringen bleiben 

daher unberUcksichtigt. 

11. Da ein technischer Fortschritt kein Erfordernis im Rahmen 

des EPU ist, bleibt auch das von der BeschwerdefUhrerin 
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diesbezUglich gemachte Vorbringen unberUcksichtigt (vgl. 

die zur Verbffentlichung im Amtsblatt vorgesehene 

Entscheidung "Antihistamines/EISAI", T 164/83 vom 17. Juli 

1986, Seite 7 und 8, GrUnde Nr. 8). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grflnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Erstinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das europische Patent in geändertem Timfang mit 

den am 12. September 1986 als Hilfsantrag eingegangenen 

Unterlagen, nm1ich einem Patentanspruch und einer daran 

angepaten Beschreibung, für weiche die Seite 1 in der 

mUndlichen Verhandlung neu vorgelegt wurde, 

aufrechtzuerhalten. 

(. 

'1 
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