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DaB eine chemische Verbindung unter eine vorverdffentlichte
Formel f&dllt, sagt fiir die Neuheitsfrage noch nichts aus.
MaBgebend hierfiir ist allein, ob ein Sachverstdndiger durch
die Angaben einer vorverdffentlichten Druckschrift iiber eine
chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt
wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung
auszufiihren, d.h. den betreffenden Stoff in die Hand 2zu

bekommen.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 26. Januar 1988 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodefer,
von Albert, Dr. Jestaedt und Dr. BroS8

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf
des 16. Senats (Technischen Begschwerde-
senats XI) des Bundespatentgerichts vom
4. Juni 1986 wird auf Kosten der Anmelde-
rin zuriickgewiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf

200.000,~ DM

festgesetszt,

Grinde

I. Die Patentanmeldung P 21 30 845.2~-43 vom
22. Juni 1971, fiir welche die Prioritlt der Anmeldung in
Japan vom 8. Juli 1970 in Anspruch genommen wird, ist am
6. Dezember 1973 mit insgesamt 5 Anspriichen bekanntgemacht
worden. Darin ist Anspruch 1 auf Dibenzylaminofluoranverbin-
dungen einer bestimmten Formel, die Anspriiche 2 bis 4 auf
die Herstellung dieser Stoffe und Angpruch 5 auf die Ver-
wendung von Dibenzylaminofluoranverbindungen als Farbpildner
in druckempfindlichem Kopiermaterial gerichtet.
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Die Einsprechenden haben die Versagung des Patents er-
strebt. Die Anmelderin hat am 22. August 1983 5 neue Patent-
anspriiche und eine neue Beschreibung eingereicht.

Die Patentanspriiche lauten:

*1l. 3-Didthylamino-7-dibenzylaminofluoran der Formel
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2, Verfahren zur Herstellung von 3-Didthylamino-7-
dibenzylaminofluoran, dadurch gekennzeichnet, daf
ein Aminofluoran der folgenden Formel
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mit Benzylchlorid in einem nichtpolaren L&sungs-
mittel in Gegenwart einer festen Alkaliverbindung
umgesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB als nichtpolares L&sungsmittel ein aromatisches
L8sungsmittel, insbesondere Bengol, Toluol und
Xylol, eingesetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daf als feste Alkaliverbindung Kalium-
carbonat, Natriumcarbonat, Kaliumhydroxyd oder
Natriumhydroxyd verwendet wird.

5. Verwendung von 3-Didthylamino-7-dibenzylaminofluoran
gemdf Anspruch 1 als Parbbildner in druckempfind-
lichem Kopiermaterial.

Die vorverdffentlichte US-Patentschrift 3 501 331
(= britische Patentschrift 1.182.743) betrifft neue als
Farbbildner geeignete Fluoran-Verbindungen, das Verfahren
zur Herstellung dieser Verbindungen sowie ein druckempfind-
liches Kopierpapier, das eine der Fluoran-~-Verbindungen als
Farbbildner enthilt. Dig Fluoran-Verbindungen werden durch
folgende allgemeine Formel dargestellt (Spalte 1 dex US-
Patentschrift, Seite 2 der britischen Patentschrift):
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Die Reste R; und R2 stellen dabei jeweils ("each") eine
Alkylgruppe mit 1 bis 4 XKohlenstoffatomen dar, R3 und Ry Jje-

weils ("each") ein Wasserstoffatom, eine Benzylgruppe oder
eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Als Ausfiih-
rungsbeispiele werden in den Spalten 1 und 2 der US-Patent-
schrift (= Seite 2 der britischen Patentschrift) genannt:
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Chemuche Bezmichaurg

3-Dimethylamino-7-methyl-
smino-fluoran
3-Niithylamino-7-amino-
fluoran
3-Diithylamino-7-methyl-
aminofluoran
3.Diiithylamino-7-ithy)-
aminofluoran
3.2-Bis-{diiithylamino)-
fluoran

3-Diiithylamino-7<(n-butyl-
amino)-fluoran
3.Diithylamino-
7<sck.-butylamino)-fluoran
3-Diztiylamino-7-benzyl-
aminofiuoran

In Spalte 3, Zeilen 1 ff. (= Seite 2 der britischen
Patentschrift) wird das allgemeine Syntheseverfahren wie
folgt beschrieben:

A\-coon

Zwischenprodukt B

o
RGO
N\ N
o \

H,S0,

o

_.:czo R,




Die Reste R}, Ry, R3 und R4 haben dabei die gleiche
Bedeutung wie in der allgemeinen Formel. Die Herstellung des
Zwischenprodukts A (Ortho(4-Didthylamino-2-hydroxybenzyl)-
benzoes&dure) ist in Spalte 4, Zeilen 14 ff. (= Seite 3,
Zeilen 19 ff. britische Patentschrift) dargestellt:
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Die Verwendung von Para-~Aminophenol als Zwischenpro-
dukt B zur Herstellung des Farbbildners ist im Synthese-
Beispiel 1 (Spalte 4, Zeile 63 der US-Patentschrift
= Seite 3, Zeilen 48, 50 britische Patentschrift) erléu-

tert.

Das Patentamt hat das Patent wegen fehlender Neuheit
versagt. Das 3-Didthylamino-7-dibenzylaminofluoran, fiir das
nunmehr mit Patentanspruch 1 allgemein Schutz begehrt werde,
falle unter die in Anspruch 1 der US-Patentschrift 3 501 331
genannte Formel und sei damit vorbeschrieben.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Patent-
begehren mit einem Hauptantrag (Anspriiche 1 bis 5) und teil-
weise mit 2 Hilfsantridgen, welche die Anspriiche 2 bis 5



bzw. 2 bis 4 betreffen, weiterverfolgt. Das Bundespatent-
gericht hat den Beschlufl des Patentamts teilweise aufgehoben
und die Sache im Umfang des 2. Hilfsantrages zur weiteren
Priifung und Entscheidung an das Deutsche Patentamt zurilick-
verwiesen; im {ibrigen hat es die Beschwerde zuriickgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde riigt die Anmel-
derin die Verkennung des Begriffs der neuheitsschédlichen
Vorwegnahme. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluf des Bundespatent-
gerichts aufzuheben und die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Die Einsprechende zu I bittet um Zuriickweisung der

Rechtsbeschwerde.
II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgefiihrt, der Gegen-
stand des Anspruchs 1 sei mangels Neuheit dem Patentschutz
nicht zugédnglich. Er betreffe eine chemische Stoffverbin-
dung, die ihrer Konstitution nach aus der vorverdffentlich-
ten US-Patentschrift 3 501 331 bekannt und nach der in
dieser Druckschrift in Spalte 3 angegebenen Methode her-
stellbar sei. Die beanspruchte Verbindung sei zwar in der
US-Patentschrift weder namentlich noch formelm#fig ausdriick-
lich genannt, falle aber unter die im Anspruch 1 dieser




Patentschrift enthaltene Formel. Der Durchschnittschemiker
habe die beanspruchte Verbindung (3-Di&thylamino-7-diben-
zylaminofluoran) ihrer Konstitution nach der in der US-Pa-
tentschrift enthaltenen Formel ohne weiteres entnehmen
kénnen. Die dort verwendete allgemeine Formel umfasse eine
klar begrenzte Zahl chemischer Verbindungen. Sie weise

4 variable Substituenten - R;, R, R3 und R4 - auf, deren
Bedeutungen eindeutig definiert seien. Der Fachmann werde
die Formel daher als verkiirzte Schreibweise der Formeln
aller darunter fallender Einzelverbindungen verstehen und
ihr die Konstitution dieser Stoffe und damit auch die der
beanspruchten Verbindung, ohne weiteres entnehmen, weil die
variablen Substituenten der in Anspruch 1 der US-Patent-
schrift enthaltenen Formel hinsichtlich ihrer Art, ihrer
Anzahl und der Positionen, an denen die Substituenten mit
einem bestimmten Kohlenstoffgeriist verkniipft sind, klar
definiert seien. Dem stehe nicht entgegen, daf# die Zahl der
von der allgemeinen Formel umfafSiten Verbindungen relativ
grofl sei, ndmlich fast 2 ooo betrage. Eine zahlenmdfiige
Grenze als MaBistab fiir den Offenbarungsgehalt allgemeiner
Formeln lasse sich nicht rechtfertigen.

Der 1. Hilfsantrag (Anspriiche 2 bis 5) sei ebenfalls
unbegriindet. Die Verwendung von 3-Di&thylamino-7-dibenzyl-
aminofluoran als Farbbildner in druckempfindlichem Kopier-
material, fiir die in Anspruch 4 des Antrages Schutz begehrt
werde, sei nicht neu. Die vorverbffentlichte Druckschrift
beschreibe nicht nur die beanspruchte Verbindung, sondern
ein druckempfindliches Kopierpapier mit einer Schicht, die
diese Verbindung als Farbbildner enthalte.




2. Die Rechtsbeschwerde riigt:

a) Das Bundespatentgericht habe den Offenbarungsgehalt
der US-Patentschrift verkannt. Die M6glichkeit, kombina-
torisch alle denkbaren Einzelformeln zusammenzustellen, die
denkgesetzlich in einer Gruppenformel enthalten seien,
rechtfertige nicht die Annahme, alle in Betracht kommenden
Stoffe seien bekannt. Neuheitsschddlich vorweggenommen sei
ein chemischer Stoff nur, wenn er "als solcher bekannt" sei.
Dies setze - zumindest regelmédfBig - seine konkrete ausdriick-
liche Beschreibung in der Vorverdffentlichung voraus. Mit
einer Gruppenformel sei - zumal wenn diese hier 3024 m&g-
liche Formelkombinationen enthalte - noch nicht jeder ein-
zelne Stoff als solcher bekannt, der einer der vielfdltigen
Einzelformeln entspreche oder entsprechen kénne. Ob der
einer solchen Einzelformel entsprechende chemische Stoff
iiberhaupt existent, ob, mit welchen Ausgangsstoffen und mit
welchen Verfahren er herstellbar sei und welche Eigenschaf-
ten er besitze, bleibe auf Grund der Gruppenformel unbekannt
und werde in der Vorveréffentlichung nur fiir die konkreten

Ausfiihrungsbeispiele offenbart.

b) Rechtsirrtiimlich sei die Feststellung des Bundes-
patentgerichts, die beanspruchte Verbindung sei herstellbar.
Die der Anmeldung zu entnehmende Kenntnis, dafl der Stoff
nach einer in der US-Patentschrift fiir andere Stoffe ange-
gebenen Methode hergestellt werden kdnne, besage nichts dar-
iiber, daf fiir den Durchschnittsfachmann die Herstellbarkeit
und Existenz des Stoffes aus der US-Patentschrift bekannt
oder ohne weiteres erkennbar gewesen sei. Auch habe das

-~
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Patentgericht fehlerhaft nicht gepriift, ob die Ausgangs-
stoffe zur Herstellung der beanspruchten Verbindung bekannt

gewesen seien (§ 286 ZPO).

c) SchlieBlich fehle die Identitdt der Gegenstdnde der
Vorverdffentlichung und des Anspruchs 1 der Anmeldung. Die
US-Patentschrift betreffe ein Kopierpapier, das mindestens
einen Farbbildner aus der genannten Stoffgruppe enthalte,
wahrend Gegenstand der Anmeldung nach dem Hauptantrag eine
chemische Stoffverbindung sei.

3. Diese Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen

Erfolg.

Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei zu dem
Schlufl gelangt, dafl die in Anspruch 1 der Anmeldung be-
schriebene chemische Verbindung (3-Didthylamino-7-dibenzyl-
aminofluoran) im Zeitpunkt der beanspruchten Prioritdt nicht
neu im Sinne des § 2 PatG 1968 war und daher dem Patent-
schutz nicht zugdnglich ist. Seine Feststellung, der Durch-
schnittsfachmann habe sie der in der US-Patentschrift
3 501 331 enthaltenen allgemeinen Formel ohne weiteres ent-
nehmen kénnen, ist verfahrensfehlerfrei getroffen.

a) Nach § 2 Abs. 1 PatG 1968 gilt eine Erfindung
als nicht neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in Sffent-
lichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren derart
beschrieben ist, daB danach die Benutzung durch andere Sach-
verstéindige méglich erscheint. Auf dem Gebiet der Stoff-
chemie gelten dabei keine anderen Beurteilungsgrundsidtze als
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in anderen technischen Bereichen. Wird daher eine chemische
Verbindung in einer vorver&dffentlichten Druckschrift bereits
so beschrieben, daB ein Fachmann sie aufgrund seines allge-
meinen Fachwissens herstellen kann, dann ist die Erfindung
in der Vorverdffentlichung vorbeschrieben. Dabei ist die
Mdglichkeit der Benutzung durch einen anderen Sachverstan-
digen nicht davon abhdngig, dafB diesem auch die chemischen
und physikalischen Eigenschaften der Verbindung bekannt
sind. Die Verbindung als solche steht vielmehr dem inter-
essierten Fachmann auch ohne diese Angaben bereits dann zur
Verfiigung, wenn die Vorverdffentlichung einen konkreten
Hinweis auf die beanspruchte Verbindung enth&dlt und wenn der
Fachmann aufgrund dieses Hinweises und seines allgemeinen
Fachwissens in der Lage ist, die Verbindung herzustellen
(BGH GRUR 1978, 696, 698 -/ -Aminobenzylpenicillin).

b) Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, dafl die Ansicht
des Bundespatentgerichts, die beanspruchte Verbindung
(3-Didthylamino~7-dibenzylaminofluoran) falle unter die im
Anspruch 1 der US-Patentschrift 3 501 331 enthaltene Formel
und sei deshalb bekannt, das von ihm gewonnene Ergebnis, die
Verbindung sei bekannt, allein nicht zu tragen verméchte.
DaBl eine chemische Verbindung unter eine vorverdffentlichte
Formel f&dllt, sagt nach den zu a) vorangestellten Grund-
sdtzen fiir die Neuheitsfrage noch nichts aus. MaBgebend
hierfiir ist allein, ob ein Sachverstdndiger durch die An-
gaben einer vorverdffentlichten Druckschrift iiber eine
chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt
wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung
auszufiihren, d.h. den betreffenden Stoff in die Hand zu

bekommen.

-——
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Der beschlieflende Senat entnimmt dem Zusammenhalt der
Griinde des angefochtenen Beschlusses die Feststellung, der
Durchschnittschemiker habe der US-Patentschrift 3 501 331
(der im Anspruch 1 enthaltenen Formel und der Spalte 3 oben)
soviel idlber die Konstitution und die Herstellungsweise der
hier streitigen Verbindung zu entnehmen vermocht, daB er sie
herstellen und den Stoff so in die Hand bekommen konnte. Der
Senat entnimmt das insbesondere den Ausfiihrungen des ange-
fochtenen Beschlusses iiber das Erkenntnisvermégen des Durch-
schnittschemikers auf Seite 15 unter bb) und auf Seite 18 im
letzten Satz des ersten Absatzes der BeschluBausfertigung
zur Konstitution und zur Formel der hier streitigen Verbin-
dung und iiber die unbestrittene Herstellbarkeit dieser Ver-
bindung nach der Methode gemdf Spalte 3 oben der US-Patent-
schrift (Seite 13 unter a).

Diese tatsdchliche Feststellung des Bundespatentge-
richts ist um so weniger in verfahrensméfiger Hinsicht zu
beanstanden, als sich aus dem Inhalt der einander im wesent-
lichen entsprechenden Vorverdffentlichungen der US-Patent-
schrift 3 501 331 und der britischen Patentschrift
1.182.743, auf die der angefochtene Beschlufl im iibrigen

verweist, das Folgende ergibt:

In Spalte 1, Zeilen 29 bis 33 und Spalte 2, Zeilen 54
bis 57 der US-Patentschrift 3 501 331 ist dargelegt, daB
jeder ("each") der Reste R; und Rj eine Alkylgruppe mit
weniger als 5 - also 1 bis 4 - Kohlenstoffatomen darstellen
kann. Dies wird durch die in der oben wiedergegebenen - der
allerdings nachverdffentlichten deutschen Patentschrift
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1 671 545 als Lesehilfe entnommenen - Tabelle aufgefiihrten
Ausfiihrungsbeispiele bestdtigt, bei denen die Reste Rj; und
Ro jeweils gleich sind (bei dem Beispiel Nr. 1 jeweils ein
Methyl, bei den Beispielen Nr. 2 bis 8 wie bei der streiti-
gen Verbindung jeweils ein Athyl). Nach der Beschreibung
kdnnen die Reste R3 und R4 jeweils ("each") ein Wasserstoff-
atom, wie bei der streitigen Verbindung eine Benzylgruppe
oder eine Alkylgruppe mit weniger als 5 - also 1 bis 4 -
Kohlenstoffatomen sein. Die Reste bilden mit dem N-Atom in
der Verbindung sogenannte tertidre Aminogruppen; die Reste
R3 und R4 am N-Atom kénnen gleich oder ungleich sein, zum
Beispiel jeweils ein Wasserstoffatom (wie Nr. 2) oder je-
weils eine gleiche Alkylgruppe (z.B. ein Athyl). Das Aus-
fiihrungsbeispiel Nr. 8 nennt zwar fiir R3 eine Benzylgruppe
(CHy-CgHs) und fiir R4 ein Wasserstoffatom. Da nach der Be-
schreibung auch (noch) der Rest R4 eine Benzylgruppe dar-
stellen kann, ergibt sich daraus die unmittelbare Offenba-
rung der beanspruchten Verbindung 3-Didthylamino-7-dibenzyl-
aminoflucran, so daB es sich eriibrigt festzustellen, ob das
schon als ausdriicklicher Hinweis auf die Gleichheit der
Reste R3 und R4 zu werten ist oder nicht.

An die verfahrensrechtlich nicht zu beanstandende tat-
richterliche Feststellung des Bundespatentgerichts, der
Fachmann habe die hier streitige Verbindung der US-Patent-
schrift 3 501 331 entnehmen und diese Verbindung herstellen
kénnen, ist der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren gebun-

den.

c) Ohne Erfolg riigt die Rechtsbeschwerde ferner, das
Bundespatentgericht habe nicht gepriift, ob die zur Herstel-

-~
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lung der beanspruchten Verbindung notwendigen Ausgangsstoffe
aus den vorverdffentlichten Druckschriften bekannt gewesen
seien. Das Beschwerdegericht hat dies mit Recht ohne ndhere
Ausfiihrungen bejaht. Die US-Patentschrift 3 501 331 be-
schreibt in Spalte 3, Zeilen 1 bis 24 (= Seite 2 Zeile 17
der britischen Patentschrift 1.182.743) das Zwischenpro-
dukt A fiir die in der streitigen Anmeldung beanspruchte
Verbindung mit der Formel und in den Zeilen 28, 29 (= Zeilen
12, 13 der britischen Patentschrift) mit den Worten Ortho-
(4-Dialkylamino-2-hydroxybenzyl )-benzoeséure. Um die hier
streitige Verbindung zu erhalten, ist nach dem vom Bundes-
patentgericht in bezug genommenen Herstellungsschema aus
Spalte 3 oben der US-Patentschrift 3 501 331 als Zwischen-
produkt B statt des beschriebenen Para-Aminophenol (Spal-

te 2, Zeile 19 der US-Patentschrift) das genannte Phenol mit
zwei gleichen Benzylgruppen (R3 und R4 = Benzylgruppe),
ndmlich ein Para-Dibenzylaminophenol einzusetzen. Diese
Verbindung war bekannt. Sie ist in Beilsteins Handbuch der
Organischen Chemie (4. Aufl., Bd. 13 (1930) S. 450) mit der
Summenformel C20Hjg und der halbstrukturierten Formel
(CgHg5*CHp)N-CgH4*OH mit ihrem Herstellungsweg und mit wei-
teren Eigenschaften beschrieben.

Durch die Beschreibung des Herstellungsverfahrens in
der US-Patentschrift 3 501 331 und in der britischen Patent-
schrift 1.182.743 sind der Fachwelt auch die Kenntnisse zu-
gédnglich gemacht, die beim Nacharbeiten unmittelbar und
zwangsldufig offenbar werden und daher bei der Neuheits-
priifung als Teil der vorbeschriebenen Lehre zu beriicksich-
tigen sind (BGHZ 76, 97, 105 - Terephtalsdure). Das Produkt
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des in den vorvertffentlichen Druckschriften beschriebenen
Verfahrens, das hier streitige 3-Didthylamino-7-dibenzyl-
aminofluoran, das sich beim Nacharbeiten des dort genannten
Beispiels unmittelbar und zwangsldufig einstellt, wenn der
Fachmann als Zwischenprodukt A die in sieben von acht Bei-
spielen der US-Patentschrift 3 501 331 genannte Ortho-
(4-Didthylamino-2-hydroxylbenzyl )-benzoesdure und das Para-
aminophenol mit den gleichen Benzylresten (R3 und Ry

= jeweils (auch) eine Benzylgruppe) als Zwischenprodukt B
mit Schwefelsdure umsetzt, hat demnach als bekannt zu

gelten.

d) Das Patentgericht hat weiter ohne Rechtsfehler fest-
gestellt, daB auch der mit dem 1. Hilfsantrag begehrte
Schutz fiir die Verwendung der Verbindung nach Anspruch 1 der
streitigen Anmeldung als Farbbildner mangels Neuheit nicht
gewdhrbar ist. In der britischen Patentschrift 1.182.743,
auf die das Bundespatentgericht verwiesen hat, sind die
neuen Fluoran-Verbindungen, zu denen nach dem Obengesagten
das hier streitige 3-Didthylamino-7-dibenzylaminofluoran
zdhlt, ausdriicklich als Farbbildner bezeichnet (Spalte 1,
Zeilen 10/11). Demnach ist die Entscheidung des Bundes-
patentgerichts in diesem Punkte im Ergebnis nicht zu bean-

standen.
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III.

Daher ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus
§ 109 Abs. 1 PatG 1981 zuriickzuweisen.

Bruchhausen Brodefier Der Richter von Albert
ist beurlaubt, ortsab-
wesend und deshalb ver-
hindert zu unterschrei-
ben

Bruchhausen

Jestaedt Brof3



	¥

	¥

	¥


	¥


