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Sachverhalt und Antréage
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Die am 16. Februar 1998 ei ngegangene Beschwerde richtet
sich gegen die am 18. Dezenber 1997 zur Post gegebene
ZwW schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, dall das
eur opai sche Patent Nr. 0 392 334 in der imEinspruchs-
verfahren geanderten Fassung den Erforderni ssen des
Uber ei nkomens geniige.

| nsbesondere war di e Ei nspruchsabteilung der Mei nung,
aus keinem der zitierten Dokunmente gehe hervor, dal3
durch di e Verwendung ei nes Harzes bei der Vernahl ung des
Rohpi gnents und di e Verwendung dessel ben Harzes in der
Herstel l ung der Druckfarbe Vorteile zu erwarten gewesen
war en.

Vor der Beschwerdekammer fand am 20. Marz 2001 eine

mindl i che Verhandl ung statt, in der die Beschwerde-

gegnerin (Patentinhaberin) als einzigen Antrag einen
Anspruch mt fol gendem Wrtlaut einreichte:

"Verwendung ei ner Kupferphthal ocyani n-Harz-M schung zur
Herstel l ung von past 6ésen (hochvi skosen) Druckf arben,
wobei di e Kupferpht hal ocyani n- Har z- M schung durch
Kugel ver mahl ung von rohem Kupf er pht hal ocyanin mt ei nem
Teil des fur die Herstellung der Druckfarbe benttigten
phenol nodi fi zi erten Kol ophoni unhar zes erhalten wird, und
zwar in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew. -% bezogen auf
das rohe Kupferphthal ocyanin, und wobei das Kupfer-

pht hal ocyanin eine Prinérteil chengro6lRe von nmaxi mal 1 pm
und ei nen Gehalt von a-Modifikation nicht hoher als 60%
aufwei st, indem man di e erhal tene Kupferphthal ocyani n-
Harz-M schung mt einem Bindemttel aus demfur die
Druckf arbe bendti gten phenol nodi fi zi erten Kol ophoni um
harz und M neral 61 und gegebenenfalls mt Zuschl ags-
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stoffen in einer Ruhrwerkskugel mihl e dispergiert.”

L1l Di e Beschwerdefihrerin (Ei nsprechende) hat im
wesent | i chen gel tend gemacht, der geltende Anspruch
erfille nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU
da aus dem Wortlaut nicht deutlich hervorgeht, dal} bei
der Kugel vermahl ung und i m zur Herstellung der
Druckf arbe verwendeten Bindem ttel dassel be
phenol nodi fi zi erte Kol ophoni umharz verwendet werde.

Weiterhin hat di e Beschwerdefldhrerin vorgetragen, die
beanspruchte Verwendung sei durch die Gesantlehre der
Druckschriften

(1) GB-A-1 224 627 und
(4) JP-A-63-81168, in Formder englischen Ubersetzung,
nahegel egt .

| V. D e Beschwerdegegnerin argunentierte, der geltende
Anspruch erfille das Erfordernis des Artikels 123 (2)
EPU. Er werde auch durch die Gesantlehre der
Druckschriften (1) und (4) nicht nahegel egt, da dem
Dokunent (1) zu entnehnen sei, ein ausreichend
di spergi erbares Pignent werde nur dann erreicht, wenn
bei der Vermahlung 100 bis 800 Gew. -% Harz, bezogen auf
das rohe Pignent, verwendet werde, und aus dem Dokunent
(4) gehe hervor, ein ausreichend di spergierbares Pignment
kénne nur durch Trockenvermahl ung mt ei nem Harz und
anschl i eBender Warnebehandl ung mt Butyl cell osol ve
erreicht werden

V. Di e Beschwerdefuhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

0834.D Y A
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eur opai schen Patents Nr. 0 392 334.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf Basis ihres
wahrend der mindlichen Verhandl ung Uberrei chten

Haupt antrags aufrecht zuerhal ten

Ent schei dungsgr tinde

2.2

0834.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Artikel 123 (2) und (3) EPU

Bei der Prifung, ob der Verwendungsanspruch in der Wi se
geandert wurde, dalR i hr CGegenstand uber den Inhalt der
Anmel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgeht (Artikel 123 (2) EPU), ist lediglich die
Frage wesentlich, ob jedes Merkmal und seine

Konmbi nati onen unm ttel bar und ei ndeutig der Annel dung in
der urspruinglich eingereichten Fassung zu ent nehnen
sind. Bei dieser Prifung ist der von der Beschwerde-
fdhrerin imPunkt 111 erhobene Ei nwand, der den Unfang
des Schut zberei ches des Streitpatents gemal3 Arti kel

69 (1) EPU betrifft, irrel evant.

D e Verwendung eines ein Harz enthaltenden Kupfer-

pht hal ocyani ns zur Herstellung von pastdsen Druckfarben
ist imurspringlich eingereichten Anspruch 4
beschrieben. Auf der Seite 1, Zeilen 6 bis 10 und 42 bis
45, der Annel dung in der eingereichten Fassung ist die
Kugel ver mahl ung von rohem Kupf er pht hal ocyanin mt ei nem
Teil des fur die Herstellung der Druckfarbe benttigten
Harzes, namich 0,5 bis 10 Gew. -% bezogen auf das rohe
Kupf er pht hal ocyani n, beschri eben. Aus den Zeilen 8 bis
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11 der Annel dung in der eingereichten Fassung geht
hervor, dall das aus der Kugel ver mahl ung erhal tene

Kupf er pht hal ocyani n ei ne Prinmarteil chengrdfle von maxi ma
1 pmund einen Gehalt von &-Modifikation nicht hodher als
60% auf wei st. Der Seite 2, Zeilen 2 bis 4 und 23 bis 27
der Annel dung in der eingereichten Fassung ist zu

ent nehnen, dald zur Herstellung der Druckfarbe das aus
der Kugel ver mahl ung er hal t ene Kupfer pht hal ocyanin in

ei nem M neral 6l / Bindem ttel - System gegebenenfalls mt
Zuschl agstoffen, in einer Rihrwerkskugel nihl e
dispergiert wird. In den Zeilen 13 bis 15 und 17 bis 21
auf Seite 2 der Anneldung in der eingereichten Fassung

i st beschrieben, dall als Harze phenol nodifizierte

Kol ophoni umhar ze geei gnet sind. Somt sind alle Merkmale
des Anspruchs sow e di e Konbi nation dieser Merkmale in
der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
of fenbart.

Der gel tende Verwendungsanspruch ist im Vergleich zum
erteilten Verwendungsanspruch 4 ei ngeschrankt worden,
wodur ch sein Schut zbereich nicht Uber den des erteilten
Pat ents hi nausgeht. Dies ist nicht bestritten worden.

D e Kammer kommt somit zu dem Schl uf3, dal3 der einzige
gel tende Anspruch die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
und (3) EPU erfullt.

Neuhei t

Da nach Feststellung der Kanmer di e beanspruchte
Verwendung der anspruchsgenaflen Kupf er pht hal ocyani ne zur
Herstel l ung von past 6sen Druckfarben nirgendwo

vor beschri eben ist, ist der Gegenstand des geltenden
Anspruchs neu. Da dies von der Beschwerdefihrerin nicht
in Frage gestellt wiurde, ertbrigen sich weitere
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Ausf Ghrungen dazu

Erfinderi sche Tatigkeit

Es wird von den Parteien nicht nehr bestritten, dal fur
di e beanspruchte Verwendung di e Druckschrift (1) den
nachstli egenden Stand der Technik darstellt, das auch in
Spalte 1, Zeile 27 des Streitpatents zitiert wrd.

Druckschrift (1) betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Pignent-Harz D spersionen, die in der Herstellung
von past dsen Druckfarben verwendet werden kdonnen. Dabei
wrd ein Rohpignent mt einer Teil chengrélRe von 40 bis
50 um durch Vermahl ung in Gegenwart eines Harzes in
seine Pignmentform (Teil chengroRe 0,1 bis 1 um udberfdhrt
und dassel be Harz wird in der anschlielRenden

Di spergi erung der Pi gnent-Harz-M schung verwendet
(Seite 1, Zeilen 11 bis 32, 45 bis 51 und 69 bis 74).
Al's geei gnete Pignente werden Phthal ocyani ne und al s
geei gnete Harze werden phenol nodi fi zi erte Kol ophoni um
harze erwadhnt (siehe Seite 1, Zeile 83, und Seite 2,
Zeilen 14 und 15). Weiterhin ist der Seite 1, Zeilen 33
bis 56, zu entnehnen, dall bei der Herstellung der

Pi gment - Har z Di spersi onen durch das dort beschriebene
Verfahren ein zusatzlicher Verfahrensschritt zur
Ver m schung des Pignentes in seiner Pigmentformmt

ei nem Harz verm eden wird

Ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) |ag dem
Streitpatent di e Aufgabe zugrunde, die Verwendung
wei t erer Kupferpht hal ocyani n Pi gnent - Har z- M schungen zur
Her stel l ung von past dsen Druckfarben zur Verfigung zu
stel l en.

Zur LoOsung di eser Aufgabe wird die i mAnspruch
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defini erte Verwendung ei ner Kupferphthal ocyani n-Har z-
M schung mt 0,5 bis 10 Gew.-% Harz zur Herstellung von
past 6sen Druckfarben vorgeschl agen

Durch Beispiel 1 des Streitpatentes wird gl aubhaft
gemacht, dalR durch di e Verwendung pat ent genmalRer

Kupf er pht hal ocyani n Pi gnent - Har z- M schungen past 6se
Druckf arben hergestellt werden koénnen. Dies ist von der
Beschwer def Uhrerin nicht bestritten worden.

Es bleibt somt zu untersuchen, ob der Stand der Techni k
dem Fachmann Anregungen bot, diese Aufgabe durch die in
der Anspruch definierte Verwendung zu | 6sen.

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte, eine solche
Anregung sei der Gesantlehre der Druckschriften (1) und
(4) zu entnehnen, da di e Kugel vermahl ung von Kupfer-
pht hal ocyanin i n Anwesenheit ei nes phenol nodi fizierten
Kol ophoni umhar zes aus der Druckschrift (1) und die
Trockenver mahl ung von Kupferpht hal ocyanin mt 2 bis 50
Gew. - % bevorzugt 5 bis 30 Gew. - % ei nes Kol ophoni um
harzes, bezogen auf das Kupferphthal ocyani n, aus der
Druckschrift (4) bekannt gewesen sei.

Oowohl auf der Seite 2, Zeilen 19 bis 27, der Druck-
schrift (1) beschrieben ist, dall das Gew chtsverhaltnis
Har z/ Rohpi gnent im al | genei nen viel héher als in dem
anspruchsgenéflen Bereich ist, namich 100 bis 800,
bevorzugt 150 bis 600 CGew. - % bezogen auf das

Rohpi gnent, war di e Beschwerdef hrerin der Meinung, die
beansprucht e Verwendung sei durch die Lehre der
Druckschrift (1) nahegel egt, da diesem Abschnitt auch zu
ent nehnmen war, dall das Gew chtsverhdltnis nicht kritisch
sei .
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Dem kann j edoch die Kammer nicht folgen. Die Lehre der
Druckschrift (1) besagt zwar ganz all genein, dall das
Gew chtsverhaltnis nicht kritisch sei, indessen kann
dies nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur in
Zusanmenhang mt der vollstéandi gen Lehre der Druck-
schrift. Dem gl eichen Abschnitt, namich der Seite 2,
Zeilen 27 bis 29, ist zu entnehnen, dal es bei

ni edri geren Harz/ Rohpi gnent Gew cht sver hal t ni ssen

(d. h.: niedriger als 100 Gew. -% bezogen auf das

Rohpi gnent) zunehnenderwei se schwi erig wrd, annehnbare
Di spersionen herzustellen. Ein Fachmann konnte somt die
Lehre der Druckschrift (1) imH nblick auf dieser
Abschnitt nur so ausl egen, dalR das Gew chtsverhaltnis
Har z/ Rohpi gnent nicht kritisch ist, soweit es nicht
niedriger als 100 Gew. -% bezogen auf das Rohpi gnent

i st.

Somt wurde dem Fachmann durch die Lehre der
Druckschrift (1) davon abgeraten, ein Harz in der
pat ent gemall ni edri gen Menge von 0,5 bis 10 Gew. - %
bezogen auf das rohe Kupferphthal ocyanin, mt dem
Rohpi gnment zu ver mahl en.

Druckschrift (4) betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Kupf er pht hal ocyani n-Pignment mt einer annehnbaren

Di spergi erbarkeit durch Trockenvermahl ung des

Kupf er pht hal ocyanins mt 2 bis 50 Gew. -% bevorzugt

5 bis 30 Gew. -% bezogen auf das Kupferphthal ocyanin,

ei nes Kol ophoni umharzes und anschl i eRende Behandl ung mt
ei ner M schung von Wasser und Butyl cel |l osol ve bei 50 bis
100°C (Seite 3, dritter und vorletzter Absatz). Genald
Seite 6, erster Absatz, hat das so erhaltene

Kupf er pht hal ocyani n ei ne ausrei chende Di spergi erbarkeit,
so dall es in O fset-Druckfarben verwendet werden kann.
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Gemal3 der Lehre der Druckschrift (4) wird eine

ausrei chende Di spergi erbarkeit nur dann erreicht, wenn
nach der Trockenver mahl ung ei ne War nebehandl ung m t
Butyl cel | osol ve erfolgt. Somt konnte ein Fachmann

di eser Druckschrift nicht entnehnen, dall di e Dispergier-
barkeit des aus der Trockenvermahl ung ent hal t ene

Kupf er pht hal ocyani n- Pi gnents fur die direkte

Ei narbei tung i n Druckfarben ausrei chend war. DarUber

hi naus gi bt es in Druckschrift (4) keinen H nweis, we
Kupf er pht hal ocyani n- Pi gnente mt ausrei chender

Di spergi erbarkeit zur Einarbeitung in pastoésen

Druckf arben hergestellt werden kdnnen; auch wird ein
phenol nodi fi zi ert es Kol ophoni unmharz ni rgendwo erwahnt.

Somt konnte ein Fachmann di eser Druckschrift keinen

H nwei s zu der beanspruchten Verwendung ent nehnmen und
hatte auch keinen Grund, die Lehre der Druckschrift (4)
in Betracht zu zi ehen, geschweige denn mt der Lehre der
Druckschrift (1) zu komnbi ni eren.

4.7 Daraus fol gt, dalR die beanspruchte Verwendung nicht
durch den zitierten Stand der Techni k nahegel egt wird
und dal3 der einzige Anspruch das Erfordernis der

erfinderische Tatigkeit gegentber dem zur Verfilgung
stehenden Stand der Technik erfdllt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der

0834.D
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Anor dnung zuridckverw esen, ein Patent mt fol gendem
Anspruch und ei ner noch anzupassenden Beschrei bung zu
erteil en:

- Anspruch 1: wi e uUberreicht wdhrend der mindlichen
Ver handl ung.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin P. P. Bracke
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