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Sachverhalt und Ariträge 

I. 	Auf die europaische Patentanmeldung 80 106 745.5, die am 

3. November 1980 mit deutscher Priorität vom 

14. November 1979 angemeldet worden war, wurde am 

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

Grundlage von drei AnsprUchen erteilt. 

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-

fUhrerin am 11. April 1984 wegen mangeinder erfinderischer 

Ttigkeit Einspruch ein und stUtzte sich dabèi auf die 

Dokumente 

DE-C-942 992, 

US-A-2 911 340 und 

Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Aufi., 

Band 7 (1974), Seite 571. 

III. Im Laufe des Einspruchsverfahrens verteidigte die Patentin-

haberin (jetzige Beschwerdegegnerin) ihr Patent nur noch in 

eingeschränkter Form auf der Grundlage von zwei AnsprUchen, 

deren erster, wie folgt, lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von farbstabilem o-Chloranilin, 

dadurch gekennzeichnet, daI3 man das in Ublicher Weise 

hergestelite o-Chloranilin in Apparaturen aus Edelstählen 

destilliert und gegebenenfalls das destillierte o-Chlor-

anilin in Behältern aus dem genannten Material aufbewahrt 

und transportiert." 

IV. Am 23. Oktober 1985 erliel3 die Einspruchsabteilung eine 

Zwischenentscheidung Uber die Fassung, in der das euro-

pische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten werden 

kann. Sie steilte darin fest, der Gegenstand des Streit-

patents sei nicht nur - unstreitig - neu; er beruhe auch auf 

erfinderischerTätigkeit. Es sei zwar bekannt, da3 
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sich o-Chloranilin, insbesondere unter katalytischer Em-

wirkung von Eisen, allmählich verfärbt und daf3 sich diese 

Verfrbung durch Zusatz von Stabilisatoren verhindern läBt; 

ferner seien Edeistahiapparaturen für verschiedenste Zwecke 

seit langem bekannt, u.a. als ReaktionsgefäL3e bei der zu o- 

Chioranilin fUhrenden katalytischen Hydrierung. Die Tat-

sache, daB man die Farbstabilisierung aber bisher nicht - 

wie gemä3 Streitpatent - durch Destillation aus einer 

Edeistahiapparatur herbeigefUhrt habe, weise auf das 

Bestehen eines technischen Vorurteils hiergegen hin. 

Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende 

am 13. Dezember 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GébUhr Beschwerde erhoben und diese am 

22. Februar 1986 begrUndet. Sie hat noch das Dokument 

(4) DE-C-1 518 107 

in das Verfahren eingefUhrt. In ihrer BegrUndung und den 

spteren AusfUhrungen bestreitet die BeschwerdefUhrerin das 

Vorliegen eines technischen Vorurteils. Beim Bekanntsein der 

schdlichen Wirkung von Eisenspuren habe es gerade 

nahegelegen, in Apparaturen aus nichtrostendem Material, wie 

Edeistahi, zu destillieren. Ei.n Vorurteil hiergegen könne 

nicht bestanden haben, da nach (3)  schon der Ubertritt von 

Eisen in das Hydrierungssubstrat "weitgehendst" vermieden 

werde; erst recht habe der Fachmann bei dem von aggressiven 

Bestandteilen freien Destillationssubstrat keinen soichen 

Ubertritt zu erwarten gehabt. 

Die Beschwerdegegnerin tritt dem entgegen und macht geltend, 

trotz des anerkannterma3en bestehenden BedUrfnisses nach 

stabilisatorfreiem, farbstabilem o-Chloranilin habe soiches 

vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht zur VerfUgung 

gestanden. Die in (3) enthaltene Empfehlung von 
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Reaktoren aus Edeistahi diene der Vermeidung von Korrosion 

und nicht eines Ubertritts blof3er zur Verfärbung fUhrender 

Eisenspuren. Mit dem Herauslösen soicher Spuren aus der 

Edeistahiapparatur sei zu rechnen gewesen. Im Ubrigen mUsse 

sich die Beschwerdefihrerin fragen lassen, warum denn trotz 

jahrzehntelangen Vorhandenseins entsprechender Edeistahi-

apparaturen bisher o-chloranilin nicht aus soichen destil-

liert, sondern zur Erzielung von Farbstabi1itt stets Sta-

bilisatorzusatze verwendet worden seien. 

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

kräftigt. 

Die Beschwerdegegnerin weist noch darauf hin, dal3 o- 

Chioranilin nach vorangegangener Destiliation aus einer 

Edeistahiapparatur unter Umstnden selbst bei Lagerung in 
Eisengefäl3en einige Monate ausreichend farbstabil ist, so 

dafl das Wort "gegebenenfalls" in Anspruch 1 berechtigt sei. 

Aus XuBerungen beider Beteiligter ergibt sich im Ubrigen, 

daB die Eisenkatalyse nur eine von mehreren Theorien zur 

Erklärung der Verfrbung darstelit. 

VIII.Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurUckzu-

weisen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 
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Die geltenden AnsprUche unterscheiden sich von der erteilten 
Fassung nur durch die Streichung einiger IUternativmaI3nahmen 

in Anspruch 1 und durch den Wegfall des Anspruchs 2. Sie 

sind daher formal nicht zu beanstanden. 

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

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

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

Streitpatentschrift erwähnten Verfahren. Thnen ist der Zu-

satz von Farbstabilisatoren zum o-Chloranilin (oder verwand-
ten Produkten) gemeinsam. Diese sind insofern nachteilig, 

als sie bei der Weiterverarbeitung unter Umständen stören. 

GegenUber diesem Stand der Technik, von dem der Oberbegriff 

des Anspruchs 1 zurecht ausgeht und aus dem sich nur sc'nwer 

ohne WilikUr ein bestimmtes Dokument als am nächsten kommend 

herausgreifen 1äI3t, ist es die Aufgabe des Streitpatents, 
ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem die Farbstabilisierung 

erzielt wird, ohne daB diese Nachteile auftreten. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent em 

Verfahren bereitgestellt, bei dem man das (in Ublicher Weise 

hergestelite) o-Chloranilin in Apparaturen aus Edeistahi 

destilliert. AnschlieuIende Lagerung und Transport können 

ebenfails in Behltern aus dem genannten Material erfolgen; 

dies soil jedoch nach dem Anspruch nicht zwingend sein. 

DaB die bestehende Aufgabe durch diesen Lösungsvorschlag 
auch tatsächiich gelöst wird, erscheint auf Grund der Angabe 

in Spaite 2, Zeilen 47 bis 49, in Verbindung mit dem Bei-

spiel der Streitpatentschrift glaubhaft. Der Einwand der 
BeschwerdefUhrerin, aus der zum Beispiel gehörenden 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 

BerUcksichtigung der in Abschnitt VII erwãhnten unwider-

legten AusfUhrungen der Beschwerdegegnerin - demgegentiber 

nicht durchgreifen; denn die BeschwerdefUhrerin hat als 

Einsprechende keinen einleuchtenden Gesichtspunkt vorge-

tragen, der die tJberzugung der Kammer, daB die erfindungs- 

gemä3e Aufgabe auch tatsächlich gelöst wird, hätte er-

schUttern können. Zudem mu8te der von der BeschwerdefUhrerin 

für nötig gehaltene Vergleich auch auf Grund der Angaben in 

(1), Seite 2, Zeilen 42 bis 49, sinnios erscheinen. 

Das beanspruchte Verfahren ist auch - unstreitig - neu, da 

keinem der angezogenen Dokumente eine Destillation von o-

Chioranilin aus Edeistahiapparaturen zu entnehrnen ist. 

Es ist daher zu untersuchen, ob der Gegenstand von Anspruch 

1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

8.1. Zweifellos handelt es sich bei dem einzigen verbindlichen 

Merkmal des Anspruchskennzeichens urn eine auf den ersten 

Buck thil3erst einfach, urn nicht zu sagen trivial erscheinen-

de MaBnahrne. Die Vorinstanz hat denn auch die iberwindung 

eines technischen Vorurteils als gewichtiges Anzeichen für 

die der von ihr bejahte erfinderische Tätigkeit herangezogen 

(Seite 4, vorletzter Absatz, der angefochtenen Entschei-

dung). 

8.2. Obwohl gewisse Fakten in diese Richtung weisen - Theorie von 

der eisenkatalysierten Verfrbung in Verbindung mit der von 

der BeschwerdefUhrerin eingerumten Möglichkeit, daB hierfUr 

ein bei der patentgemä8en Destillation unvermeidbarer bloBer 

Kontakt mit metallischem Eisen ausreicht, ohne daB ein tiber-

gang von Eisenionen in das o-Chloranilin erforderlich 

wdre -, ist die Kammer der Auffassung, daB diese Anzeichen 
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fUr die Annahme eines aligemeinen Vorurteils der Fachwelt 

nicht ausreichen. 

8.3. Die Beschwerdegegnerin hat sich zunchst ebenfalls auf em 

Vorurteil gegen die Verwendung eisenhaltiger Destillations-

apparate beruf en, hat hierauf aber in der mUndlichen Ver-

handlung nicht mehr bestanden. Sie bringt jedoch vor, dai3 

schon die Abkehr von der zunächst vorgenomrnenen Suche nach 

neuen, bei der Verwendung des Produktes nicht störenden 

Farbstabilisatoren einen Bruch mit der herrschenden Ent-
wicklungsrichtung darstelle, der eine erfinderische Tätig-

keit voraussetzte. - Dem ist nach Meinung der Kammer 

jedenfalls insoweit zuzustimmen, als nicht etwa der nachge-

wiesene Stand der Technik einen Hinweis enthalten solite, 
der dem Fachinann angesichts der bestehenden Aufgabe eine 
soiche Abkehr vôñ dem bisher eingeschlagenen und stetig 

weiterverfolgten technischen Entwicklungsweg nahelegte. 

8.4 Da die Ubrigen entgegengehaltenen Dokumente - (1), (2) und 

auch das nachtrglich eingefUhrte (4) - durchweg auf dem 

Prinzip des Farbstabilisatorzusatzes beruhen, könnte em 

soicher Hinweis höchstens in (3) zu finden sein. Dieses 

Dokument erwhnt jedoch das Problem der Farbstabilisierung 

mit keinem Wort. Es ist dort zwar davon die Rede, Korrosion 
der Hydrierungsgefäl3e (Reaktoren) durch die Wahi von z.B. 
Cr-Ni-Mo-Stahl als Material weitgehendstu  zu vermeiden 

(linke Spalte, Zeilen 23 bis 26); dies ist jedoch - selbst 
losgelöst von der bestehenden Aufgabe der Farbstabilisierung 

- nicht als Hinweis dafUr zu werten, gleiches Material auch 

fUr die Destillationsapparate zu verwenden. Eine Beibehal-

tung des Hydrierungsgefäl3es fUr die Destillation komnit näm-

lich wegen der Ublichen verschiedenen Druckbedingungen (5 

bis 10 Bar Uberdruck whrend der Hydrierung; Atmosphren-

oder vorzugsweise Unterdruck für die Destillation) und der 

daraus folgenden unterschiedlichen Auslegung von Hydrie- 
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rungsbeh1tern einerseits und Destillationsapparaten ande-

rerseits fUr den Fachmann in der technischen Praxis nicht 

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

Anregung aus, gerade das Problem der Farbstabilisierung 

durch Wahi von Edeistahi als Material fUr den verwendeten 

Destillationsapparat zu lösen. 

8.5. Die Rammer hat sich ferner noch die Frage gesteilt, ob denn 

das Destillieren aus Edeistahiapparaten am Prioritätstag 

nicht bereits eine derartige Selbstverstndlichkeit 

darsteilte, daI3 angesichts des hohen technischen Standards 

im Apparatebau die Verwendung dieses Materials zwar nicht 

aus der Sicht der Aufgabe, die hierdurch zu lösen war, 

wohi aber wegen Fehlens realistischer technischer Alter-

nativen ais naheliegend anzusehen ware. Da die Beteiligten 

in der mUndlichen Verhandlung aber Ubereinstimmend erkiart 

haben, daB dort, wo dies ohne ersichtlichen Nachteil möglich 

ist (z. B. bei der Destillation von Methanol oder Aceton in 

technischem Mal3stab), auch heute noch Apparate aus gewöhn-

lichem Eisen (Kesseiblech) verwendet werden, vermögen auch 

dieses Bedenken nicht durchzugreifen. 

8.6 Nach allem beruht somit das Verfahren nach Anspruch 1 auf 

erfinderischer Ttigkeit. 

9. Anspruch 2 betrifft eine bevorzugte AusfUhrungsform des 

Verfahrens nach Anspruch 1 und wird von dessen Patent-

fähigkeit getragen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschdfttellenbeamte 	Der Vorsitzende 

A 

I M\-/ 
F. Klein 	 K. Jahn 


