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Sachverhalt und Anträge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung des Europischen Patentarnts von 

6. Mai 1991, mit der die am 14. Januar 1988 unter 

Beanspruchung der Prioritt einer Voranmeldung in Japan 

von 16. Januar 1987 eingereichte europàische Patent-

anxneldung 88 100 475.8 (VerOffentlichungsnurnmer 

0 275 108) zuruckgewiesen worden ist. 

Dieser Entscheidung lagen die am 8. Februar 1991 

eingegangener Patentanspruche 1 bis 9 für die Vertrags-

staaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und 1 bis 9 für IT 

zugrunde, deren beide unabhangigen Anspruche 2 in 

wesentlichen wie folgt (Buchstaben A, B, und C eingefügt) 

lauteten: 

•'Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche 

Aufzeichnungsblâtter auf der Basis eines Metailsaizes 

einer aromatischen Carbonsãure und üblichen Bestandteilen 

von Farbentwicklungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, dais 

es 

(A) ein Metallsalz der Benzoesàure, p-Hydroxybenzoesure, 

Clorbenzoesàure, Brombenzoesáure, Nitrobenzoesaure, 

Methoxybenzoesure, Athoxybenzoesaure, To1uy1sure, 

Athylbenzoesaure, p-n-Propylbenzoes&ure, p-Isopropyl- 

benzoesaure, 3-Methyl -4 -hydroxybenzoesaure, 3-Ethyl - 

4-hydroxybenzoesàure, 3 -Methoxy-4-hydroxybenzoesàure, 

p-tert . -Butylbenzoes&ure, o-Benzoylbenzoesàure, p-Cyclo-

hexylbenzoesàure, Salicyls8ure, 3-Methyl-5-tert .-butyl-

sa1iy1sáure, 3, 5-Ditertiar-butylsalicylsaure, 5-Nonyl- 

sa1icy1sure, 5-Cyclohexylsalicylsàure, 3-Cycohexyl-

salicylsaure, 3, 5-Diamylsalicylsäure, Kresotinsãure, 

5-Nonylsalicylsàure, 5-Cuir'1salicylsãure, 3-Phenyl-

salicylsàure, 3,5-sek.-Butylsalicylsãure, 2,4-Dihydroxy- 

benzoesure, 2, 5-Dihydroxybenzoesäure, Gallussãure, 
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Naphtoesure, des Phtalsauremonobenzylesters, Phta1sure-

monocyclohexylesters, der Salicylosalicylsaure, 

3-tert.-Buty1-5---rnethy1benzy1sa1icy1saure, 3,5-Di(a-

rnethylbenzyl) sa1icy1sure, Phtalsãure, Terephtha1sure, 

IsOhta1sure, Diphensure, Naphtha1indicarbonsure, oder 

Naphtha1sure und als Zusatz 

ein rnehrwertiges Metallsalz eines carboxylierten 

Terpenphenolharzes und/oder 

ein Reaktionsprodukt aus einem carboxylierten 

Terpenphenolharz, einer arornatischen Carbonsaure und 

einer mehrwertigen Metailverbindung enthält.' 

III. In der Entscheidung wird ausgefUhrt, dag der Gegenstand 

der beiden unabhangigen AnsprUche 2 un Hinblick auf die 

1teren europäischen Pateritanmeldungen 

EP-A-271 081 und 

EP-A-218 810 

nicht rnehr neu sei irn Sinne des Artikels 54 (3) und (4) 

EPU. 

Der Gegenstand der betreffenden AnsprUche sei in den 

beiden àlteren Patentanmeldungen zwar nicht explizit 

beschrieben, werde •aber von deren Inhalt miterfa1t, weil 

sie die Kornbination der in der vorliegenden Patent-

anmeldung beanspruchten Komponente (C) bzw. (B) mit 

anderen Farbentwicklungsxnitteln, wie Saizen arornatischer 

Carbonsuren, offenbarten und die in der vorliegenden 

Patentanmeldung - in Kornbination mit den Koinponenten (B) 

und/oder (C) - als Komponente (A) angegebenen 

aroma'tischen Carbonsäuren eine Auflistung der Ublichsten 

aromatischen Carbonsäuren darsteilten, wie aus dem 

Lehrbuch 
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(3) 	"Fieser and Fieser", Organic Chemistry (1956), 

Seiten 656 bis 673 

ersichtlich. 

Eine soiche Aufzh1ung aromatischer Carbonsuren 

unterscheide sich in ihrern Of fenbarungsgehalt nicht von 

dem aligerneinen Begriff Naromatische  Carbonsàuren". 

Zwar fehie in dem betreffenden Lehrbuch einen Bezug auf 

das Ariwendungsgebiet, aber darauf komrne es riicht an, weil 

es - konform mit den PrUfungsrichtlinien C IV 7.1 - 

zulassig sei, zur Auslegung eines Fachbegriffs em 

Lexikon oder ein ahnliches Nachschlagwerk heranzuziehen. 

IV. 	Die BeschwerdefUhrerin hat mit der Beschwerdebegründung 

vom 15. Juli 1991 neue Anspruchstze 1 bis 9 für die 

Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und 1 bis 

9 für IT vorgelegt. 

Die beiden unabhangigen Anspruche 2 dieser Anspruchsàtze 

unterscheiden sich von den oben unter II angegebenen 

AnsprUcheri nur dadurch, dag die Komponente (A) des 

Farbentwicklungsmittel auf ein Metallsalz der 

3-Methyl--5-tert . -buty1sa1icy1sure, 3, 5-Ditertir-buty1-

salicylsaure, 5-Nonylsalicylsãure, 5-Cyclohexyl- 

salicylsaure, 3-Cycohexylsalicylsàure, 3, 5-Diamyl-

salicylsaure, 5-Cwny1sa1icy1sure, 3-tert . -Buty1-5--

methylbenzylsalicylsáure, oder 3, 5-Di (a-methylbenzyl) - 

salicylsaure, 

eingeschrànkt ist. 

Die ubrigen Anspruche entsprechen denen, die die 

Grundlage für die Entscheidung der PrUfungsabteilung 

bildeten. 
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V. 	Die BeschwerdefUhrerin hat geltend gernacht, dag der 

Gegenstand der beiden eingeschrankten Ansprüche 2 neu 

sei,wejl these nur noch auf einige ganz speziellen Saize 

arornatischer Carbonsàuren gerichtet seien. Diese Saize 

kOnnten nicht aus den betreffenden Dokuinenten (1) und (2) 

entnornmen werden. 

VI. 	Der Berichterstatter der Kainmer hat am 1. Juli 1993 der 

Anrnelderin telephonisch mitgeteilt, dag Dokuinent (1) 

durch den Hinweis auf 

die japanische Patentpublikation 10856/74 und 

die japànische Patentpublikation 1327/77 

und Dokument (2), durch den Hinweis auf Dokument (4), die 

darin genannten Metalisaize aromatischer Carbonsuren 

initoffenbart haben dürfte. Auf!erdem habe die Anmelderin 

in der vorliegenden Patentanrneldung angegeben, dag die 

jetzt beanspruchten Metallsalze aromatischer Carbonsãuren 

in den beiden obengenannten Do)umenten (4) und (5) 

beschrieben seien und dag das beanspruchte 3,5-Di(a- 

methylbenzyl) salicylsáurezinksalz üblicherweise als 

Farbentwicklungsmittel in bekannten Aufzeichnungsblattern 

verwendet werde. 

VII. Am 12. Juli 1993 hat die Beschwerdeführerin per Telefax 

folgende Unterlagen eingereicht: 

US-A-3 934 070. 

Chemical Abstacts 81, 144288v, und 

INPADOC-Patentfamilienausdruck für die japanischen 

Patentdokumente (4) und (5). 

Aus diesen Unterlagen sei zu entnebznen, dag Dokument (6) 

der Patentpublikation (5) entspreche, Dokument (7) em 

Auszug der Patentpublikation (4) sei und dag kein 

Parallelschutzrecht zur Patentpublikation (4) existiere. 

1182.D 	 . . .1... 



- 5 - 	 T 0645/91 

In der rnQndlichen Verhandlung am 13. Juli 1993 hat die 

BeschwerdefQhrerin eingeraurnt, daf sechs der als 

Komponente (A) beanspruchten Saize arornatischer 

Carbonsáuren irn Dokurnent (5) beschrieben seien. Aui!erdem 

hat sie zwei weiteren Anspruchsstze als Hi1fsantrge I 

und II eingereicht. 

Anspruch 3 der AnsprUche 1 bis 10 für die Vertragsstaaten 

BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und Anspruch 5 der 

AnsprUche 1 bis 12 für IT gemAS Hilfsantrag I unter-

scheiden sich von den beiden Anspruche 2 des Hauptancrags 

durch eine rioch weiter gehende Beschrànkung der 

Kornponente (A) auf ein Metallsalz der 3-tert.-Butyl-5-a-

methy1benzy1sa1icy1sure. 

Die Ansprüché gemãf Hilfsantrag II unterscheiden sich von 

denen des Hilfsantrags I durch die streichung des 

Anspruchs 3 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, 

LI und SE, und des Anspruchs 5 für IT. 

Die Beschwerdeführerin steilte den Antrag, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf 

der Grundlage der am 15. Yu1i 1991 (als Hauptantrag) oder 

der in der rnündlichen Verhandlung (àls Hilfsantráge I und 

II) eingereichten Ansprüche zu erteilen. 

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

der Karnmer verkündet. 

Ent scheidunsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 EPU sowie der Regel 64 EPU; sie ist 

daher zulassig. 
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2. 	Hauptantrag 

	

2.1 	Einziger.Streitpunkt in diesem Verfahren ist die Neuheit 

des Gegenstandes der unabhngigen Patentansprüche 2 für 

die Vertragsstaaten BE, CR, DE, FR, GB, LI und SE einer-

seits, und für IT anderseits, gegenuber den Dokumenten 

(1) und (2) im Sinne des Artikel 54 (3) und (4) EPU. 

	

2.2 	Nach stãndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern komrnt 

es bei der Neuheitsprufung darauf an, was der Fachrnann 

unter Zuhilfenahme seines ailgemeinen Fachwissens, aus 

einer VerOffentlichung entnirnmt. In dern Sonderfall 

jedoch, wo eine Entgegenhaltung sich ausdrUcklich auf 

eine andere bezieht, kann bei richtiger Auslegung der 

ersten Entgegenhaltung deren Of fenbarung die der anderen 

Entgegenhaltung ganz oder teilweise umfassen (vgl. z. B. 

T 153/85, AB1. EPA 1988, 001, insbesondere unter 4.2 der 

Entscheidungsgrunde; und T 390/90 (wird verOffentlicht), 

ebenfalls unter 4.2 der Entscheidunsgrunde). 

In dem vorliegenden Fall beschreiben die Dokuinente (1) 

und (2) Farbentwicklungsmittel für druckernpfindliche 

Aufzeichnungsbltter, die als Zusatz ein anderes 

Farbentwicklungsmittel, wie ein Metallsalz einer 

aromatischen Carbonsäure, enthalten kOnnen (vgl. Dokument 

(1), Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, Zeile 5, und 

Seite 10, letzte Zeile bis Seite 11, Zeile 8; und 

Dokument (2), Seite 8 (maschinengeschrieben), letzter 

Absatz bis Seite 9, Zeile 7, und Seite 15, vorletzter 

Absatz). Bezüglich dieses Metalisaizes der aromatischen 

Carbonsãure wird in Dokument (1) ausdrücklich auf die 

Dokumente (4) und (5) und in Dokurnent (2) ausdrUcklich 

auf das Dokurnent (4) hingewiesen (vgl. Dokument (1), 

Seite 2,letzter Absatz; und Dokuinent (2), Seite 6, 

vorletzter Absatz). Somit kann, konform mit der standigen 

Rechtsprechung, bei der Neuheitsprüfung die Of fenbarung 
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des Dokuments (1) mit der der Dokumente (4) und (5), und 

die Of fenbarung des Dokuinents (2) mit der des Dokumerits 

(4) kornbiniert werden. 

Es bleibt daher zu untersuchen, ob der Facbrnann unter 

Zuhilfenahrne seines aligemeinen Fachwissens den 

Gegenstand der beiden PatentansprUche 2 gem&g Hauptantrag 

den Dokuxnenten (1) und (2) angesichts des RUckbezugs auf 

diese andere Dokumente entnoinmen h8tte. 

	

2.3 	Der Gegenstand der beiden Anspuche 2 gemä1, Hauptantrag 

betrif ft ein Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche 

Aufzeichnungsb1tter, das - wie ausgefQhrt - ein Metall- 

salz einer der angegebenen aromatischen Carbonsâuren 

(Komponente A) und als Zusatz die angegebenen Komponenten 

(•B) und/oder (C) enthált. Die beiden Anspruche 2 untfassen 

daher drei Kornbinationen der Komponenten, nämlich 

(A)+(B)+(C), (A)+(B) und (A)+(C). 

	

2.4 	Dokuinent (1), das - wie die Prufungsabteilung richtig und 

unwidersprochen festgestellt hat - Stand der Technik nach 

Artikel 54 (3) und (4) EPU darstelit, beschreibt 

Farbentwicklungsmittel in Form eines Reaktionsproduktes 

von einem carboxylierten Terpenphenolharz, mit einer 

aromatischen Carbonsure und einer Verbindung eines 

mehrwertigen Metalls (vgl. Seite 4, letzter Absatz bis 

Seite 5, Zeile 5). Dieses Reaktionsprodukt entspricht der 

in der vorliegenden Patentanineldung beanspruchten 

Komponente (C). Auferdem of fenbart dieses Dokument, dag 

das betreffende Farbentwicklungsmittel in einer Mischung 

mit anderen FarbentwicklungSmittel, wie Saizen 

aromatischer Carbonsáuren, verwendet werden kOnnen und 

dag Metailsaize arornatischer Carbonsáuren, wie z. B. in 

den Dokumenten (4) und (5) beschrieben, typische Farb-

entwicklungsinittel darstellen (vgl. Seite 11, Zeilen 3 

bis 8, und Seite 2, letzter Absatz) 
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Dokurnent (5) beschreibt, wie die BeschwerdefUhrerin 

aifgrund der zur Patentfarnilie gehorenden D•ruckschrift 

(6) anerkannt hat, die ersten sechs der als Komponente 

(A) beanspruchten Verbindungen (vgl. Dokurnent (6), 

Spalte 2, Zeilen 58 bis 63) 

Somit of fenbart Dokument (1) durch die Bezugnabme auf 

Dokument (5) Farbentwicklungsmittel, die eineMischung 

der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten 

Komponenten (A) und (C) enthalten. 

	

2.5 	Aus diesen Gründeri ist die Karrirner zu der Uberzeugung 

gelangt, daZ der Gegenstand der beiden Ansprüche 2 gernI 

Hauptantrag nicht mehr neu ist. 

Dern Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden. 

	

3. 	Hilfsantrag I 

	

3.1 	Es bleibt zu untersuchen, ob dér Fachrnann unter Zuhilf e- 

nahine seines ailgerneinen Fachwissens den Gegenstand des 

unabhängigen Anspruchs 3 für die Vertragsstaaten BE, CH, 

DE, FR, GB, LI und SE, und des unabMngigen Anspruchs 5 

für IT gemaf3l diesern Hilfsantrag aus dem Dokument (1) in 

Verbindung mit den Dokurnenten (4). und (5) oder aus dem 

Dokument (2) in Verbindung mit dem Dokurnent (4) entnommen 

hatte. 

	

3.2 	Der Gegenstand der beiden PatentansprUche betrif ft em 

Farberxtwicklungsrnittel für druckernpfindliche 

Aufzeichnungsblãtter, das ein Metallsalz der 3-tert.-

Buty1-5--methy1benzy1sa1icy1sãure (Kornponente A) und als 

Zusat'z die angegebenen Kornponenten (B) und/oder (C) 

enthâlt. 

	

3.3 	Dokuinent (1) beschreibt, wie oben angegeben, eine 

Zusarnrnensetzung, die ein Farbentwicklungsmittel - das der 

1182.D 	 .. .1... 



- 9 - 	 T 0645/91 

in der vorliegenden Patentanrneldung beanspruchteri 

Komponente (C) entspricht - und, gewunschtenfalls, rioch 

ein zusätzliches Farbentwicklungsrnittel, wie ein Salz 

einer aromatischen Carbonsàure, enthàlt. Auferdem wird 

bezUglich theses zustz1ichen Farbentwicklungsrnittel 

ausdrUcklich auf die Dokuinente (4) und (5) verwiesen. 

	

3.4 	Die zu beantwortete Frage ist daher, ob das nun als 

Komponente (A) beanspruchte Salz der aromatischen Carbon- 

sàure in dem Dokurnent (4) bzw. dem Dokurnent (5) als 

Farbentwicklungsmittel of fenbart ist. Da, jedoch, von 

diesen beiden Dokurnenten keine für die Karniner 

verstàndliche Ubersetzung vorliegt, sieht sich die Kamrner 

nicht in der Lage, diese Frage ohne weitere Unter-

suchungen zu beantworten. 

	

3.5 	Eine weitere zu beantwortete Frage ist, ob der Fachrnann 

beirn Lesen des Dokurnents (1), un Hinblick auf sein 

ailgemeines Fachwissen, die inOgliche Mitverwendung des 

nun beanspruchten Saizes der 3-tert.-Buty1-5--methy1-

benzylsalicylsàure eindeutig in betracht gezogen hàtte. 

Die Prufungsabteilung hatte jedoch bislang keine 

MOglichkeit zu dieser Frage, die - nach Auffassung der 

Kaxnrner - wegen der Einschránkungauf das spezifische Salz 

der 3-tert.-Buty1-5--rnethy1benzy1sa1iCy1SUre eine neue 

Sachiage darstelit, Stellung zu nehinen. 

	

3.6 	Unter diesen Umstànden halt es die Kaxrner für geboten, 

von ihrer BefUgnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu 

machen und die Sache an die Prufungsabteilung zur 

Forteetzung des PrUfungsverfahrerxs zurückzuverweisen. 

	

3.7 	In diesern Zusaxnmenhang weist die Kanffner darauf hiri, daf 

die Prufungsabteilung in ihrer Entscheidung zur 

Beantwortung einer ahnlichen Frage das Dokument (3) 

herangezogen hat und dabei die Auffassung vertreten hat, 
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dag das Fel-ilen eines Bezugs auf das betreffende 

Anwendungsgebjet, nárnhich Farbentwicklungsrnittel, in 

diesem Dokument keine Rolle spiele. Die Karnmer teilt 

dies,e Auffassung nicht. Dokuinent (1) beschreibt nm1ich 

eindeutig, daiS das betreffenden Farbentwicklungsmittel, 

das der in der vorliegenden Patentanrneldung beanspruchten 

Komponente (C) entspricht, in einer Nischung mit einem 

anderen Farbentwickiungsrnittel verwendet werden kann. 

AuiSerdem sind die in diesem Zusarnrnenhang genannten 

Substanzen (vgl. Seite 11, Zeilen 4 bis 8), wie em 

Metallsalz einer aromatischen Carbonsure, nur beispiel-

haft für soiche anderen Farbentwicklungsmittel. Somit 

würde der Fachmann auf dem relevanten technischen Gebiet 

beirn Lesen des betreffenden Abschnitts des Dokuxnents (1) 

nicht autornatisch alle bekannten aromatischen Cabonsàuren 

als verwendbare zusãtzliche Mittel in Betracht ziehen, 

sondern nur solche die zum relevanten Zeitpunkt bereits 

als Farbentwicklungsmittel bekannt waren. 

	

4. 	Hilfsantrag II 

	

4.1 	Dieser Antrag, der nur zu berücksichtigen ist, wenn die 

Prufungsabteilung dem ersten Hilfsantrag nicht stattgeben 

kann, betrif ft nur PatentansprUche, in denen der 

unabhangige Anspruch 3 für ,  die Vextragsstaaten BE, CH, 

DE, FR, GB, LI und SE, und der. unabhangigen Anspruch 5 

für IT gemäiS Hilfsantrag I nicht rnehr enthalten sind. 

Sornit hätté die Karnmer derzeit die Neuheit der nach dem 

Hilfsantrag II beanspruchten Gegenstnde bejaht. 
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Ent scheidung-s formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wirci aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurUckverwiesen, dem weiteren Verfahren die 

AnsprOche nach dem ersten Hilfsantrag zugrundezulegen. 

Die Geschàftsstellebearntin: 	 Der Vorsitzende: 

/ 

E. GOjrgmaer 	 R.W. Andrews 

, 
I 
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