Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

PatG § 2

Terephthalsiure

a) Bei dem (Einzel-)Vergleich einer vorverdffentlichten
Druckschrift mit dem Gegenstand einer Patentanmeldung
zur Priifung der Neuheit ist der Inhalt einer in der
Vorverdffentlichung in Bezug genommenen weiteren Druck-
schrift, die zur Grundlage der Vorverdffentlichung und

damit zu deren Inhalt gemacht ist, zu beriicksichtigen.

b) Zu dem neuheitsschddlichen Offenbarungsinhalt der Be-
schreibung eines Verfahrens gehdrt auch, was dem Sach-
verstdndigen erst bei der Nacharbeitung des vorbeschrie-
benen Verfahrens iiber dessen Ergebnis unmittelbar und

zwangsldufig offenbar wird.
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die miindliche Verhandlung vom 17. Januar 1980 durch
den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruch-
hausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des
16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI)
des Bundespatentgerichts vom 14. Dezember 1978
wird auf Kosten der Anmelderin zurlickgewiesen.

Das Patentamt hat die Anmeldung vom 17. Marz 1956,
die ein "Verfahren zur Herstellung von aromatischen Carbon-
sduren" betrifft, am 3. Juni 1971 mit folgendem Hauptan-

spruch bekanntgemacht:

"Verfahren zur Herstellung von aromatischen
Carbonsduren durch Oxydation von alkylsubstitu-
ierten aromatischen Kohlenwasserstoffen mit
Sauerstoff in fliissiger Phase in Gegenwart

von Schwermetallkatalysatoren bei erhdéhter
Temperatur und gegebenenfalls unter erhdhtem
Druck sowie gegebenenfalls in Gegenwart eines
organischen LOsungsmittels, dadurch
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gekennzeichnet, daB8 man zur
Herstellung von Benzoldi- und -polycarbonsduren
di- bzw. polyalkylierte Benzolkohlenwasser-
stoffe, die mindestens zwei Alkylgruppen mit

1 bis 4 XKohlenstoffatomen enthalten, oder

deren Oxydationszwischenprodukte mit wenigstens
einer Alkylgruppe mit Sauerstoff oder sauer-
stoffhaltigen Gasen, insbesondere Luft, in
einer Menge von 2 bis 200 Mol, berechnet als
Sauerstoff, je Mol des substituierten Benzol-
kohlenwasserstoffs, bei einer Temperatur von
120 bis 275o C, einem Druck von atmosph&drischem
Druck bis zu etwa 100 ata, gegebenenfalls in
Gegenwart einer Monocarbonsdure mit 1 bis 8
Kohlenstoffatomen als L&sungsmittel mit Hilfe
eines Schwermetallbromids oder mehrerer Schwer-
metallbromide oder eines Gemisches aus einem
oder mehreren Schwermetallen oder Schwermetall-
salzen als Katalysatoren und einer ein Bromion
liefernden anorganischen oder organischen Ver-

bindung oxydiert."

Im Einspruchsverfahren ist das Patent wegen des

Fehlens der Neuheit versagt worden.

Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin die Anmel-
dung mit folgendem Hauptanspruch und Unteranspriichen
weiterverfolgt:

"Verfahren zur Herstellung von aromatischen
Carbonsduren durch Oxydation von alkylsubstitu-

ierten aromatischen Kohlenwasserstoffen in



fllissiger Phase mit Sauerstoff oder sauerstoff-
haltigen Gasen, insbesondere Luft, in einer Menge
von 2 bis 75 Mol, berechnet als Sauerstoff, je

Mol des substituierten Benzolkohlenwasserstoffs,
bei einer Temperatur von 120 bis 275° C, gege-
benenfalls bei Einsatz von Sauerstoff oder von

mit Sauerstoff angereicherter Luft bei einer
Temperatur von wenigstens etwa 50o C, einem

Druck von atmosphdrischem Druck bis zu etwa 100 ata,
in Gegenwart einer Monocarbonsdure mit 1 bis 8
Kohlenstoffatomen als LOsungsmittel, d a -
durch gekennzeichnet, das

man zur Herstellung von Terephthalsidure p-dialkylierte
Benzole deren Alkylgruppen 1 bis 4 Kohlenstoffatome
enthalten, mit Hilfe eines oder mehrerer Bromide
von Mangan, Kobalt, Nickel, Chrom, Vanadium,
Molybd&dn, Wolfram oder Cer oder eines Gemisches

aus einem oder mehreren Salzen dieser Metalle und
einer ein Bromidion liefernden anorganischen oder
organischen Verbindung, die in dem Reaktions-

medium 18slich sind, als Katalysatoren oxydiert."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurilickge-

wiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die
Anmelderin Aufhebung und Zuriickverweisung.

Die Einsprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde

zuriickzuweisen.



II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat ausgefiihrt, der Gegen-
stand des Hauptanspruchs sei mangels Neuheit dem Patent-~
schutz nicht mehr zugdnglich, denn er umfasse auch ein
Verfahren, nach dem p-dialkylierte Benzole mit sauerstoff-
haltigen Gasen in Gegenwart von Kobaltsalzen und Blei~- und
Bariumbromid, die unbestritten Bromidionen liefernde Ver-
bindungen darstellten, unter den weiteren anspruchsgemdfen
Reaktionsbedingungen umgesetzt wlirden. Dieses Verfahren sei
aus der US-Patentschrift 2 276 774 von Henke (Henke-Patent-
schrift) bekannt, die sich ihrerseits wieder auf die US~
Patentschrift 2 245 528 von Loder beziehe.

Ein chemisches Herstellungsverfahren, dessen Ausgangs-
stoffe und Arbeitsmethoden als Variante anderer Arbeitswei-
sen in einer Druckschrift vorbeschrieben seien, sei auch
dann nicht mehr neu, wenn das dabei erhdltliche Verfahrens-
produkt dort nur unter Angabe einer allgemeinen Aufgabe
seiner Zusammensetzung nach nicht genau -~ im Sinne einer
engen Aufgabenangabe - differenziert sei, selbst dann, wenn
das tatsdchlich erzielte Verfahrensprodukt von den Produkten,
die nach den anderen Varianten erhalten wiirden, in unerwar-

teter Weise verschieden sei.

In der Henke-Patentschrift sei ein Verfahren zur Her-
stellung von aromatischen Carbonsduren durch Oxydation
alkylsubstituierter Kohlenwasserstoffe in fliissiger Phase
bei etwa 150 bis 250° mit einem Sauerstoff enthaltenden
Gas in Gegenwart von Kobaltkatalysatoren und einer niederen
aliphatischen Carbonsdure beschrieben, wobei Blei- oder



Bariumsalze zugegen sein sollten, die in Essigs&dure eine
bestimmte Loslichkeit aufwiesen. Bleibromid und Barium-
bromid seien als solche geeigneten Salze ausdriicklich er-
wdhnt. Die Anmelderin bestreite nicht, daB8 man diese Um-
setzung unter Verwendung von Blei- oder Bariumbromid ohne
weiteres nacharbeiten k&nne und hierbei zwangsl&dufig zu

der von ihr gewidnschten Terephthalsdure in hervorragenden
Ausbeuten gelange, wenn man von einem p-dialkylierten Benzol

ausgehe.

Henke habe sich nicht auf die Oxydation monoalkylier-
ten Benzols beschrdnkt, sondern als Ausgangsstoffe auch
Verbindungen in Betracht gezogen, die mehrere Alkylgruppen
aufwiesen, z.B. eine handelsiibliche Mischung von Xylolen.
Nicht erwdhnt habe er allerdings die Tatsache, daB8 hierbei
unter Umstdnden als Verfahrensprodukt Terephthalsdure ent-
stehen kénne. Vielmehr habe er zutreffend festgestellt, das
Xylole bei Oxydation mit Sauerstoffen in Gegenwart eines
Kobalt-Oxydationskatalysators und von Bleiacetat zufrieden-
stellend in Toluylsduren iiberfiihrbar seien. Dabei handele
es sich um Teiloxydationsprodukte der Xylole, bei denen
nur eine der beiden Methylgruppen zur Carboxylgruppe

oxydiert sei.

Es genilige, wenn die Ausgangsstoffe und Reaktions-
bedingungen ausreichend genau offenbart seien. Irrtlimer
in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen hinsichtlich
des dabeil erzielten Verfahrenserzeugnisses kénnten behoben
werden, Angaben hierzu seien also nicht unverzichtbarer
Bestandteil der Erfindungsoffenbarung einerseits und der
Nacharbeiltbarkeit der Erfindung andererseits.



Henke habe sich die fiir den Leser der US-Patentschrift
2 276 774 ohne weiteres erkennbare Aufgabe gestellt, das von
Loder in der US-Patentschrift 2 245 528 beschriebene Verfahren
zu verbessern. Die Verbesserung solle in wirtschaftlicher
und praktischer Hinsicht, ferner wegen der Carbonsdureaus-
beute in Chromstahlreaktoren statt der von Loder verwendeten
TantalgefidBe und schlieBlich wegen anderer Vorteile erfolgen.
Durch diesen und weitere Hinweise auf das Loder-Patent seien
ausdriicklich die technischen Angaben der US-Patentschrift
2 245 528 in die Lehre der US-Patentschrift 2 276 774 iiber-

nommen worden.

Loder beschrdnke sich nicht auf die Aufgabe, Mono-
carbonsduren herzustellen, sondern schlage auch die Her-
stellung von Polycarbonsduren aus den entsprechenden Poly-
alkylbenzolen, z.B. Phthals8uren aus Xylol vor. Dem ein-
schldgigen Beispiel 3 der US-Patentschrift 2 245 528 sei zu
entnehmen, daB8 bel der in Rede stehenden Oxydation von
Xylolgemischen (also von Gemischen aus o-, m- und p- Dimethyl-
benzol) neben einer iiberwiegenden Menge an Toluylsduren
(also o-, m—- und p-Methylbenzolcarbonsdure) unter anderem
auch eine kleine Menge - wie Loder schreibe - Phthalsduren
entstehe. Darunter seien - abhdngig von der Anwesenheit der

isomeren Xylole im Ausgangsgemisch - zu verstehen:

o- Benzoldicarbonsidure (= eigentliche Phthalsé&ure),
m- Benzoldicarbonsdure (= Isophthalsdure) und

p- Benzoldicarbonsdure (= Terephthals&ure).

In diesem Lichte sei auch die das Verfahren von Loder
verbessernde Arbeitsweise nach Henke zu sehen. Der Sach-

kundige ko6nne ohne weiteres erwarten, daB bei der von Henke



beschriebenen Oxydation von Xylolen ebenfalls Gemische ent-
stdnden, die auch Terephthalsdure enthalten miiBten. Arbeits-
gebiet und Produktklasse, also die allgemeine Aufgabe, seien
demnach vorgegeben. Der Nacharbeitende gelange nun bei der
Oxydation von Xylolen in Gegenwart eines Kobaltoxydations-
katalysators und z.B. von Essigsdure und unter Zusatz des

von Henke bevofzugten Bleiacetats zu einem Gemisch, das - wie
Henke auch mitgeteilt habe = Toluylsduren, aber offensicht-
lich auch andere Oxydationsprodukte, darunter Terephthals&ure
in geringeren Mengen enthalte. Es sei allerdings iliberraschend,
daB zwei der von Henke ausdricklich beispielhaft empfohlenen
Salze, ndmlich Bleibromid und Bariumbromid, Terephthals&ure
in einer Ausbeute von 120,6 bzw. 128,2 Gew.~% lieferten und
zwar auf Kosten des Gehalts an p- Toluylsdure und anderer

Oxydationsprodukte im Gemisch.

Danach sei die Erfindung durch Henke tatsdchlich so
beschrieben worden, daB ihre Benutzung durch andere Sach-
verstdndige mit stets gleichem Erfolg mdglich gewesen sei,
zu welchem Zwecke auch immer diese Benutzung erfolgt sei.

Der Fachmann habe somit erwarten kdnnen, er wilirde bei
Wiederholung der Lehre von Henke in irgendeiner Ausbildung
des dort geschilderten Verfahrens zu aromatischen Car-
bonsduregemischen gelangen, auch wenn er nur haupts&dch-

lich p- Toluylsdure neben einer geringen Menge an Terephthal-

sdure habe herstellen wollen.

Fir die Beurteilung der Neuheitsschddlichkeit sei
- vielleicht anders als fir die Beurteilung der Erfin-
dungshthe - ohne Belang, daf Blei- und Bariumbromid von
Henke nur beispielhaft neben anderen méglichen oder gar
als besser hingestellten Blei- und Bariumsalzen aufge-

fuhrt seien und das8 Henke die Nichtédquivalenz von Bro-



miden einerseits und anderen Salzen andererseits nicht
erkannt habe. Ausschlaggebend sei vielmehr die Tatsache,
daB8 die Lehre iliber die Verwendbarkeit von Blei- oder
Bariumbromid im Loderverfahren durch Henke der Offent-
lichkeit bekannt geworden sei, wenn auch das Motiv fiir
deren Einsatz bei Henke lediglich der damit erzielbare
Schutz des Reaktionsgemisches vor stdrenden Einfliis-

sen der GefdBwidnde bei liblicherweise eingesetzten Chrom-

stahlreaktoren gewesen sei.

2. Die Rechtsbeschwerde rigt die Annahme neuheits-
schddlicher Vorwegnahme. Das Bundespatentgericht habe ver-
kannt, daf zundchst zu priifen sei, ob der Fachmann, der
sich am Anmeldetage die Aufgabe gestellt habe, Terephthal-
sdure herzustellen, der Henke-Patentschrift eine fertige
konkrete technische Regel habe entnehmen kodnnen. Erst da-
nach sei zu fragen, ob eine Ubereinstimmung der Problem-
l6sungen vorliege. Der Durchschnittsfachmann habe der Henke-
Patentschrift nur entnehmen ktnnen, daB8 das von Henke offen-
barte Verfahren zur Gewinnung von Monocarbonsduren brauch-
bar sei, und zwar auch, wenn als Ausgangsprodukt dialkylierte
Benzole eingesetzt wiirden. Von der Herstellung von Dicarbon-
sduren sei in der Patentschrift weder als Aufgabe noch als
Losungsvorschlag die Rede. Der Fachmann habe annehmen k&n-
nen, daB8 Henke die Entstehung von Dicarbonsduren erwdhnt
hdtte, wenn er sie in einem gewerblich verwertbaren Umfang
erlangt hdtte. Diese Beurteilung des von Henke offenbarten
Verfahrens durch den Fachmann sei nicht durch die Bezugnahme
auf die Patentschrift von Loder verdndert worden, denn
dieser Patentschrift sei hinsichtlich der Gewinnung von
Terephthalsduren ein wirtschaftlich v61l1lig unbrauchbares
Ergebnis zu entnehmen gewesen. Die in der Henke-Patentschrift
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vorgeschlagene Verbesserung des Verfahrens von Loder be-
ziehe sich nur auf die Verfahrensbedingungen, das Reak-
tionsmaterial, nicht aber auf die Gewinnung bestimmter
Verbindungen, die Loder nicht oder jedenfalls nicht in
wirtschaftlich verwertbarem Ausmaf erlangt habe. Selbst

bei Nacharbeitung der Verfahrensanweisung von Henke widre
der Fachmann nicht zu der Erkenntnis gelangt, daB8 Henke

ein Verfahren offenbart habe, mit dem in gewerblich ver-
wertbarer Weise Terephthalsdure erlangt werden k&énne. Nach
Beispiel III der Henke-Patentschrift erhalte man lediglich
3,50 % Phthalsiduren, die ihrerseits nur einen verschwindend
geringen Anteil an Terephthalsdure enthalten k&nnten. Henke
habe zudem ausdriicklich Blei- und Bariumacetate bevorzugt.
Der Fachmann habe keinen AnlaB gehabt, eine andere Blei-
oder Bariumverbindung in Erwdgung zu ziehen; von Bromiden
habe er abgesehen, weil deren korrodierende Wirkung sie fiir
die Verwendung in Chromstahlgef&dBen als ungeeignet habe
erscheinen lassen; mit glinstigeren Ergebnissen habe der
Fachmann nicht gerechnet; das Bundespatentgericht bezeichne
sie als Uberraschend. Die Fachwelt habe im Anmeldezeitpunkt
geglaubt, daBf die Oxydation einer zweiten Alkylgruppe ohne
bestimmte HilfsmaBnahmen (z.B. Veresterung der entstandenen

Carboxylgruppe) schwierig oder unmdglich sei.

Mit diesem Vortrag habe sich das Bundespatentgericht
nicht auseinandergesetzt. Henke habe die Zusdtze Blei- oder
Bariumverbindungen nur fiir die Korrosionsverhinderung,
ndmlich nur einmalig beim ersten einer Folge von Ansdtzen,
dagegen nicht fir den eigentlichen Reaktionsverlauf,
die Oxydation, vorgesehen.
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Die Aufgabe, eine bestimmte Carbonsdure, ndmlich
Terephthalsdure herzustellen, sei gegeniiber der allge-
meinen Aufgabe, Carbonsdure ohne Riicksicht darauf, ob
Mono- oder Dicarbonsduren erlangt wiirden, herzustellen,
eine andere Aufgabe, die der Patentschrift von Henke

nicht zu entnehmen sei.

3. a) Im Einklang mit § 2 PatG a.F. geht das Bundes-
patentgericht davon aus, daB es bei der Neuheitspriifung
auf eine Vorbeschreibung der angemeldeten Lehre hinsicht-
lich der Aufgabe und der L&sung ankommt, die der Sachver-

stidndige nacharbeiten kann. Nach der Auffassung der Rechts-

beschwerde liegt der angemeldeten Lehre die Aufgabe zugrunde,

Terephthalsidure mit hoher Ausbeute einstufig herzustellen.
Die L&sung der Aufgabe nach dem Hauptanspruch der Anmeldung
in seiner letzten Fassung und den Gegenstand dieses Patent-
anspruchs hat das Bundespatentgericht in einem

Verfahren zur Herstellung von Terephthalsdure,

einer aromatischen Carbonsdure,

mit alternativen Verfahrensvarianten,

darunter einer Variante mit folgenden Merkmalen, gesehen:

p- dialkylierte Benzole, deren Alkylgruppen 1 bis 4
Kohlenstoffatome enthalten,

werden mit sauerstoffhaltigen Gasen oxydiert,

und zwar

bei einer Temperatur von 120 bis 275° c,

bei einem Druck von 1 bis zu etwa 100 ata,

unter Mitwirkung einer Monocarbonsdure mit 1 bis 8
Kohlenstoffatomen als Losungsmittel,

in Gegenwart wvon
Kobaltsalzen

und einer ein Bromidion liefernden Verbindung.
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Darin ist mit der Rechtsbeschwerde eine L&sung der von ihr
genannten Aufgabe zu sehen. Die beanspruchte L&sung stellt
ein einstufiges Oxydationsverfahren dar und fihrt zur Gewin-
nung von Terephthalsdure in einer Ausbeute von iiber 120 Ge-
wichtsprozenten. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde
begegnet es keinen Bedenken, daB das Bundespatentgericht
diese LOsung als neuheitsschddlich vorbeschrieben angesehen
hat.

b) Bei der Priifung der Neuheit ist der Gegenstand
der Anmeldung mit jeder Entgegenhaltung einzeln zu ver-
gleichen. Der Forderung nach einem solchen Einzelvergleich
steht nicht entgegen, daB eine in der Druckschrift enthal-
tene Bezugnahme, die einen Abdruck des in Bezug genommenen,
als Grundlage der entgegengehaltenen Druckschrift herangezo-
genen Textes ersetzt, bericksichtigt wird. So wiirde etwa bei
einem Zusatzpatent, das eine Bezugnahme auf das Hauptpatent
enthdlt, der in Bezug genommene Teil des Hauptpatents mit-

heranzuziehen sein.

Das Bundespatentgericht hat im vorliegenden Fall zu
Recht eine bei dem Einzelvergleich zu berilicksichtigende
Bezugnahme bejaht. Dadurch, daB Henke ausdriicklich vorge-
schlagen hat, das von Loder beschriebene Verfahren zu ver-
bessern und zwar durch Austausch und durch Ergdnzung von
Verfahrensbedingungen, hat er das Verfahren von Loder zur
Grundlage seines eigenen Vorschlags gemacht. Ohne Rechts-
fehler hat das Bundespatentgericht deshalb in den technischen
Angaben iiber das von Henke 2zu verbessernde in Bezug genom-
mene Verfahren von Loder einen Bestandteil des Offenbarungs-
inhalts der Henke-Patentschrift gesehen. Henke hat die voll-
stdndige Wiedergabe des erkennbar fiir seine Vorschl&ge unent-
behrlichen Textes von Loder durch die Bezugnahme auf das von
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Loder beschriebene Verfahren (Henke-Patentschrift Seite 1
linke Spalte Zeilen 9 und 54, Seite 2 linke Spalte Zeile 71,
rechte Spalte Zeile 6) ersetzt. Auf den Inhalt des von Henke
in seiner Patentschrift Offenbarten ist es ohne EinfluB, daB
er an Stelle der wdrtlichen Wiederholung des Textes von
Loder den kiirzeren Weg der Wiedergabe, ndmlich den der
Bezugnahme, gewdhlt hat. Im Rahmen der Bezugnahme ist die
Henke-Patentschrift daher durch den Inhalt der Loder-Patent-
schrift zu ergédnzen, so daB die Henke-Patentschrift die ent-
sprechenden technischen Angaben der Loder-Patentschrift um-
faBt.

c) Die Feststellung des Bundespatentgerichts, daB der
Inhalt der Henke-Patentschrift die angemeldete Lehre neuheits-
schiddlich vorweggenommen hat, ist nicht zu beanstanden. Wie
der Senat bereits in dem Urteil vom 30. Mai 1978 (GRUR 1978,
696 —X-Aminopenicillan) dargelegt hat, ist die Ausrichtung
eines Verfahrens auf ein bisher nicht erkanntes Ergebnis kein
neues Verfahren, wenn sich das erstrebte Ergebnis bei der
unverdnderten Ausfiihrung des vorbeschriebenen Verfahrens
von selbst einstellt. Denn durch die Beschreibung eines Ver-
fahrens werden der Fachwelt auch die Kenntnisse zugdnglich
gemacht, die bei der Nacharbeitung unmittelbar und zwangs-
ldufig offenbar werden. Sie sind daher bei der Neuheitsprii-
fung als Teil der vorbeschriebenen Lehre zu berilicksichtigen.
Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Bundespatent-
gerichts wird durch Nacharbeiten der in der Henke-Patent-
schrift, insbesondere in Beispiel III, Seite 2 rechte Spalte
Zeilen 1 und 27, und in der in Bezug genommenen Loder-Patent-
schrift, insbesondere in deren Beispiel 3, Seite 2 rechte
Spalte Zeilen 47, 50 und 51, beschriebenen Schritte mit
einem handelsiiblichen Gemisch von Xylolen als Ausgangsstof-
fen in Gegenwart von Kobalt und Blei- oder Bariumbromid



sowie von einer aliphatischen Monocarbonsdure in Verbin-
dung mit den idbrigen nach dem Hauptanspruch der angemeldeten
Lehre erforderlichen Verfahrensschritten und -bedingungen
ein Gemisch von Phthalsduren in hoher Ausbeute durch ein-
stufige Oxydation erzielt. Die von der Rechtsbeschwerde
bezeichnete Aufgabe der streitigen Anmeldung wird also ge-
168t, wenn der Fachmann beim Nacharbeiten dessen, was ihn
die Henke-Patentschrift zu tun gelehrt hat, ohne Anderung
befolgt. Es kommt unter diesen Umstdnden nicht darauf an,
ob das zu gewinnende Endprodukt in der Vorver&ffentlichung
in allen Einzelheiten beschrieben ist, ob auf die bei der
Durchfiihrung des Verfahrens auftretenden Vorteile - Einstufig-
keit und Ausbeute - hingewiesen ist und ob die zwangsldufig
eintretenden Ergebnisse des Verfahrens den Nacharbeitenden
Uberraschen. Die Vorverdffentlichung enthidlt die ihr zu
entnehmende Beschreibung des Zieles, Phthalsduren zu gewin-
nen, und die Beschreibung aller dazu erforderlichen Verfah-
rensschritte, die es dem Fachmann ermdglicht, danach zu
arbeiten. Eine Hervorhebung oder Bevorzugung eines Verfah-
rensweges vor anderen ist fiir eine Vorbeschreibung im Sinne
von § 2 PatG nicht erforderlich. Wenn eine Druckschrift
mehrere Verfahrenswege schildert, so sind sie sdmtlich im
Sinne der Vorschrift beschrieben, sofern sie der Fachmann
mit Erfolg benutzen kann. Damit werden, wie oben schon dar-
gelegt wurde, dem Fachmann auch die Kenntnisse zugidnglich
gemacht, die sich bei der Nacharbeitung von selbst ergeben:
soweit sie dem Fachmann durch das Nacharbeiten unmittelbar
und zwangslaufig offenbar werden, sind sie bei der Beur-
teilung des Offenbarungsinhalts der Vorverdffentlichung zu
beriicksichtigen. Es ist in diesem Zusammenhang ohne Belang,

welche subjektiven Vorstellungen mit der von Henke gel&sten



Aufgabe verbunden werden konnten. Aus der Feststellung,

daB die vorbeschriebene ebenso wie die angemeldete Lehre

in identischer Verfahrensweise Terephthalsdure ergibt,
folgt, daB sie objektiv dieselbe Aufgabe 16st. Die Rechts-
beschwerde geht demgegeniiber unzutreffend davon aus, daB
dem Fachmann in erster Linie eine Vorbeschreibung der Aufgabe
zur Verfiigung stehen miisse, bevor er sich mit der Beschrei-
bung der Lehre beschidftige, oder daB die Vorbeschreibung
beim Fachmann bestimmte Erwartungen ausldsen miisse. Auch
darauf, ob Henke aus seiner Patentschrift Schutz flir das
hier streitige Verfahren zur Herstellung von Terephthal-
sdure hdtte beanspruchen konnen, kommt es nicht an. Ent-
scheidend fiir den Beschreibungsinhalt der Vorver&ffent-
lichung ist allein, was der Fachmann, der sie nacharbeitet,

aus ihr unmittelbar entnehmen kann.

d) Mit dem Verfahren ist dem Fachmann nach den Fest-
stellungen des Bundespatentgerichts und nach dem unstreiti-
gen Sachverhalt zugleich folgendes offenbart worden:

Das Gemisch, das als Verfahrensprodukt des in der Henke-
Patentschrift gelehrten Verfahrens gewonnen wird, setzt
sich aus Bestandteilen zusammen, die denen des Ausgangs-
gemischs (des Gemischs von Xylolen) entsprechen. Das umzu-
setzende Gemisch von Xylolen besteht aus ortho-Xylol, meta-

Xylol und para-Xylol mit den Formeln:
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CH4 " CHy . CH,
~N (:H3 . u'ii
2 CH3
| CHy
o--Xylotl m-Xylol p—Xylol

Das zu gewinnende Gemisch aus Phthals&duren besteht aus:

cool
coou coon
COOH
coon
; oH
o-Phthulsiiure m-Phthalsaure co
(Phthalsiiure) (Isophthalsdure) p-Phthalsiure

(Terephthalsﬁnro)

Die Bestandteile des Phthalsdurengemischs stehen nach
den Ubereinstimmenden Angaben der Beteiligten im wesentlichen
im gleichen Mengenverhdltnis zueinander wie die Bestandteile
des Ausgangsgemischs. Der Bestandteil p-Xylol des Ausgangs-
gemischs fiihrt zu dem Bestandteil p-Phthalsdure (Terephthal-
sdure) im Phthalsdurengemisch. Der Fachmann kann das Aus-
gangsgemisch unstreitig in seine Bestandteile zerlegen, ebenso
kann er ohne weiteres an Stelle des Gemischs einen der Be-
standteile als Ausgangsprodukt verwenden. Als Endprodukt
gewinnt er dann den dem Ausgangsstoff entsprechenden Bestand-

teil des Phthalsdurengemischs. Setzt er dementsprechend
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p-Xylol in der vorbeschriebenen Weise um, dann gewinnt er

p-Phthalsdure (Terephthalsé&ure).

e) Somit ist das Bundespatentgericht ohne Rechtsver-
stof zu dem Ergebnis gelangt, daB das angemeldete Verfahren
nach Aufgabe und L&sung mit dem vorbeschriebenen Verfahren
ibereinstimmt. Da der Fachmann das angemeldete Verfahren
unmittelbar der Vorverdffentlichung entnehmen konnte, be-
durfte es hier bei der Neuheitspriifung keines Riickgriffs
auf die Aquivalenzlehre.

Ob der Fachmann die beim Nacharbeiten tats&dchlich
erzielbare hohe Ausbeute bereits bei der Lektiire der Vor-
verdffentlichung erwartet oder ob ihn das Ergebnis des
Nacharbeitens iliberrascht, ist filir die Beurteilung der Neu-
heit des angemeldeten Verfahrens ohne Bedeutung; eine iber-
raschung wédre lediglich als eine unerwartete Erkenntnis
iber ein bekanntes Verfahren zu werten. Dies ist fiir die

neutheitsschddliche Vorwegnahme des Verfahrens unerheblich.

f) Die Rechtsbeschwerde riigt die Nichtberiicksichti-
gung des Hinweises in der Henke-Patentschrift Seite 1,
rechte Spalte, Zeilen 49 bis 55, da8 man auch mit einer
einmaligen Zugabe von Bariumbromid filir mehrere Umsetzungen
auskommen kénne. Die daraus abgeleiteten Bedenken gegen
die Vollstdndigkeit der Vorbeschreibung greifen nicht
durch. Wenn ein Sachverstdndiger das vorbeschriebene Ver-
fahren nacharbeitet, wird er nach dem Gesamtinhalt der
Henke-Patentschrift jedenfalls filir die erste Verfahrens-
durchfiihrung Bariumbromid zusetzen und daraufhin ein Ge-
misch von Phthalsduren gewinnen. Damit ist die der angemel-
deten Lehre entsprechende Umsetzung wiederholbar vorbeschrie-

ben. Ob der in der Henke-Patentschrift erdrterte weitere
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Ablauf von einer erneuten Zugabe von Bariumbromid abhidngt,
ist fir die Frage der neuheitsschddlichen Vorwegnahme ohne
Belang, weil die Umsetzung von Xylolen mit sauerstoffhal-
tigen Gasen in Gegenwart von Bariumbromid vollstdndig be-
schrieben worden ist. Zudem besagt die zitierte Textstelle
dem Fachmann nicht, daB die weiteren Umsetzungen nicht in
Gegenwart von Bariumbromid erfolgen sollen. Der den Blei-
oder Bariumsalzen, insbesondere dem Blei- oder Bariumbromid,
nach der Henke-Patentschrift zukommende Zweck, die eine
Umsetzung inhibierende Wirkung der Chromauskleidung auszu-
schalten, verlangt nach den nicht zu beanstandenden be-
schwerdegerichtlichen Feststellungen entgegen der Auffassung
der Rechtsbeschwerde eine Umsetzung von Xylolen mit sauer-
stoffhaltigen Gasen in Gegenwart von Blei- oder Barium-
bromid, wie sie nach dem Hauptanspruch erfolgen soll. Da-

mit ist diese konkret vorbeschrieben.
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III.
Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus

§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Windisch Hesse
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