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hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 31. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Kahr und der Richter Dr. Jordan, Voit und Dr. Kellner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen mit der MalRgabe, dass die
erteilten Anspriche 9 und 10, die nicht Gegenstand des Be-
schwerdeverfahrens waren, bestehen bleiben und damit das Pa-

tent beschrankt aufrecht erhalten bleibt.

Grinde

Auf die von der Fa. Exciton Chemical Co. am 3. Februar 1987 eingereichte Pa-
tentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das 10 Patentanspriche umfassende
Patent 37 03 065 mit der Bezeichnung

"Laserfarbstoffe und Losungen organischer Laserfarbstoffe"

erteilt. Die Patenterteilung wurde am 4. Juni 1992 veréffentlicht.

Nach Prufung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Pa-
tentabteilung 43 vom 26. November 1998 "im Umfang der Patentanspriche 1 bis

8" widerrufen.

Diesem Beschluss lagen die Anspruchsfassung des erteilten Patents als Haupt-
antrag sowie die Hilfsantrage 1 bis 6 vom 3. November 1997 zugrunde. Der Sach-
anspruch 1 und die unabhangigen Stoffanspriiche 9 und 10 gemal} Hauptantrag

hatten folgenden Wortlaut:
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"1. Eine LOsung eines organischen Laserfarbstoffes, mit einem
Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens eine zwischen
zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine

-CR’2-Gruppe verbrlckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Losungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
flusst, in welcher Losung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dass die organische Laserfarbstofflosung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dall R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-
amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-

sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet.

9. Substanz entsprechend der allgemeinen Formel:

10. Substanz entsprechend der allgemeinen Formel:

OO O’

Pr Pr Pr Pr
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Der Beschluss war damit begriindet, dass der frist- und formgerecht erhobene
Einspruch auch mit Grinden versehen und daher zulassig sei. Die Anspruchsfas-
sungen seien durch die ursprunglichen und die erteilten Unterlagen gedeckt und
zulassig.

Die Gegenstande gemal Hauptantrag und 1. bis 4. Hilfsantrag seien jedoch im
Hinblick auf den aus der Druckschrift (1) DE 34 08 028 A1 bekannten Stand der
Technik nicht neu. Die Herstellung der in (1) angegebenen, an der bzw den Verb-

ruckung(en) alkylsubstituierten Oligophenylene durch Ullmannreaktion nach den in
(2) GB 2156 374 A S 3, Z 28 bis 31 erwahnten Druckschriften sei fir den Fach-

mann, entgegen der Auffassung der Patentinhaberin, ohne Schwierigkeiten mog-

lich gewesen. Insbesondere seien auch in dem Nachschlagewerk "Beilsteins
Handbuch der Organischen Chemie 4. Aufl, E Ill, Bd 5, S 2006 und 2047 (3a)"
bzw "4. Aufl, E IV, Bd 5, S 2202, 2222, 2236 und 2237 (3b)" an der Verbriickung

alkylsubstituierte Fluorene und damit die Ausgangsverbindungen fiur patentgema-

Re Stoffe beschrieben.

Die Gegenstande gemall 5. und 6. Hilfsantrag seien zwar neu, sie beruhten je-

doch im Hinblick auf (1) bis (3) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen diesen Beschluss.

Sie hat in der mindlichen Verhandlung am 31. Januar 2002 als neue Anspruchs-
fassung gemaly Hauptantrag die mit den entsprechenden Ansprichen aus der
Streitpatentschrift identischen Patentanspruche 1 bis 8 eingereicht, die wie folgt

lauten:

"1. Eine LOsung eines organischen Laserfarbstoffes, mit einem
Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens eine zwischen
zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine

-CR’2-Gruppe verbrlickte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Lésungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-

fluldt, in welcher Losung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
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tion enthalten ist, dal® die organische Laserfarbstoffldsung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dall R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-
amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-

sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet.

2. Lésung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppierun-

gen aufweist.

3. Loésung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf}

das Losungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Loésung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da® das
polare Lésungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus alko-

holischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Lésung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der Phenylgruppen der Biphenyl-Gruppierun-

gen frei von unmittelbar an sie gebundenen Vinylengruppen ist.

6. Losung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® das Oligophenylen ein organisches o0,0’-verbricktes

Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:



ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist.

7. Losung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal} das

Oligophenylen 9,9-Dipropylfluoren ist.

8. Losung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal} das

Oligophenylen 9,9,9°,9’-Tetrapropyl-2,2’-bifluoren ist."

In der mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin aulerdem neue Patent-

anspruche, namlich jeweils 1 bis 8 gemal den Hilfsantragen 1 bis 3, 1 bis 7 ge-

maf Hilfsantrag 4, jeweils 1 bis 5 gemal den Hilfsantréagen 5 und 6 sowie einen

einzigen Anspruch gemal} Hilfsantrag 7 formuliert.

Die Anspruchsfassung gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der An-
spruchsfassung gemal} Hauptantrag durch Aufnahme der im folgenden kursiv ge-

druckten Passage in den Anspruch 1.



Sie hat folgenden Wortlaut:

"1. Eine Losung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Lésungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,;-Gruppe verbriickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’,-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Losungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
fluRt, in welcher Losung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal3 die organische Laserfarbstofflosung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dal} R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-
amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-

sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet.

2. Lésung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppierun-

gen aufweist.

3. Lésung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal®

das Losungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Loésung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da® das
polare Lésungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus alko-

holischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.
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5. Losung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der Phenylgruppen der Biphenyl-Gruppierun-

gen frei von unmittelbar an sie gebundenen Vinylengruppen ist.

6. Losung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® das Oligophenylen ein organisches 0,0’-verbricktes
Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH,, NHR’ und NR’> und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist.

7. Lésung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal} das

Oligophenylen 9,9-Dipropylfluoren ist.

8. Losung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Oligophenylen 9,9,9’,9’-Tetrapropyl-2,2’-bifluoren ist."

Die Anspruchsfassung gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der An-
spruchsfassung gemafR Hilfsantrag 1 durch Aufnahme der Merkmale des An-

spruchs 5 in den Anspruch 1 (im folgenden kursiv gedruckt) unter Aufgabe des
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Anspruchs 5, sowie durch den streitpatentgemalien Anspruch 10 als Anspruch 8
in einer durch den Textteil "frei von benzylischem Wasserstoff" erganzten Form.

Die Anspruchsfassung gemaf Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut:

"1. Eine Ldsung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Losungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,-Gruppe verbrickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’2-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Ldsungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
fluldt, in welcher Lésung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal® die organische Laserfarbstoffldsung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dall R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-
amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-
sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet, und dal jede der
Phenylgruppen der Biphenyl-Gruppierungen frei von unmittelbar

an sie gebundenen Vinylengruppen ist.

2. Lésung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppierun-

gen aufweist.

3. Lésung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal’

das Losungsmittel ein polares Losungsmittel ist.
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4. Loésung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da® das
polare Losungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus alko-

holischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Losung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® das Oligophenylen ein organisches 0,0’-verbricktes
Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

- -

X

= o=E
- —
O

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist.

6. Losung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal} das

Oligophenylen 9,9-Dipropylfluoren ist.

7. Lésung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal} das

Oligophenylen 9,9,9’,9’-Tetrapropyl-2,2’-bifluoren ist.

8. Substanz frei von benzylischem Wasserstoff entsprechend der

allgemeinen Formel:
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Die Anspruchsfassungen gemafy den Hilfsantrdgen 3 und 4 stellen im wesentli-

chen die in Form von Verwendungsanspruchen formulierten Anspruchsfassungen
nach den Hilfsantragen 1 und 2 dar, wobei im Hilfsantrag 4 das Pendant zum
Stoffanspruch 8 aus Hilfsantrag 2 weggelassen ist.

Die Anspruchsfassung gemaR Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut:

"1. Verwendung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Lésungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,-Gruppe verbrickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’2-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Ldsungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
fluldt, in welcher Lésung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal® die organische Laserfarbstoffldsung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dall R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-

amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
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ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-

sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal}
das Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppie-
rungen aufweist.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dald das Lésungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl
das polare Losungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus

alkoholischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der Phenylgruppen der Biphenyl-Grup-
pierungen frei von unmittelbar an sie gebundenen Vinylengruppen

ist.

6. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} das Oligophenylen ein organisches 0,0’-ver-

briicktes Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-

alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
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sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist.

7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal}
das Oligophenylen 9,9-Dipropylfluoren ist.

8. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal®

das Oligophenylen 9,9,9’,9'-Tetrapropyl-2,2’-bifluoren ist."

Die Anspruchsfassung gemaf Hilfsantrag 4 hat folgenden Wortlaut:

"1. Verwendung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Losungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,-Gruppe verbrickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’>-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Losungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
fluRt, in welcher Losung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal3 die organische Laserfarbstofflosung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dal} R’ Al-
kyl, Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkyl-
amino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsau-
ren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxyl-

sauren sowie deren Ester und Salze bedeutet, und dal jede der
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Phenylgruppen der Biphenyl-Gruppierungen frei von unmittelbar

an sie gebundenen Vinylengruppen ist.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal}
das Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppie-

rungen aufweist.

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dald das Lésungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl
das polare Losungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus

alkoholischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} das Oligophenylen ein organisches o0,0’-ver-

bricktes Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist.



-15 -

6. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal}

das Oligophenylen 9,9-Dipropylfluoren ist.

7. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal}

das Oligophenylen 9,9,9’,9'-Tetrapropyl-2,2’-bifluoren ist."

Die Anspruchsfassung gemald Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von der An-
spruchsfassung gemal Hilfsantrag 2 im wesentlichen durch Aufnahme des im fol-
genden wiederum kursiv gedruckten Disclaimers in den Anspruch 1 und die Strei-
chung der dortigen Anspruche 6 bis 8.

Sie hat folgenden Wortlaut:

"1. Eine Ldsung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Lésungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,-Gruppe verbrickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’2-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Ldsungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
flufdt, in welcher Lésung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal® die organische Laserfarbstoffldsung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dall R’ ein
von CHs, CH,Hs, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl und/oder Isobutyl ab-
weichendes Alkyl oder substituiertes Alkyl ist und/oder Aryl, sub-
stituiertes Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkylamino und Dialkylami-
noalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsauren, Alkylsulfonsauren,
Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxylsauren sowie deren Ester

und Salze bedeutet, und dal® jede der Phenylgruppen der Biphe-
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nyl-Gruppierungen frei von unmittelbar an sie gebundenen Viny-

lengruppen ist.

2. Lésung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppierun-
gen aufweist.

3. Lésung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal’

das Losungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Loésung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da® das
polare Losungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus alko-

holischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Loésung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® das Oligophenylen ein organisches 0,0’-verbricktes

Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist."
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Die Anspruchsfassung gemal Hilfsantrag 6 stellt im wesentlichen die in Form von

Verwendungsanspruchen formulierte Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 dar.

Anspruchsfassung gemal Hilfsantrag 6:

"1. Verwendung eines organischen Laserfarbstoffes, ausgenom-
men solche Losungen, die einen Gehalt an Oligophenylenen ent-
halten, die in Ortho-Stellung durch eine -CR’,-Gruppe verbrickte
Biphenyl-Gruppierungen aufweisen, wobei wenigstens ein R’ = H
ist; mit einem Gehalt eines Oligophenylens, welches wenigstens
eine zwischen zwei benachbarten Ortho-Stellungen durch eine -
CR’2-Gruppe verbruckte Biphenyl-Gruppierung aufweist, in einem
Ldsungsmittel, welches die Emission im wesentlichen nicht beein-
fluldt, in welcher Lésung das Oligophenylen in solcher Konzentra-
tion enthalten ist, dal® die organische Laserfarbstofflosung koha-
rentes Laserlicht in einem Wellenlangenbereich zwischen unge-
fahr 300 nm und 420 nm abgeben kann, wenn sie einer Pump-
Lichtquelle ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dal R’ ein
von CHs, CH2Hs, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl und/oder Isobutyl ab-
weichendes Alkyl oder substituiertes Alkyl ist und/oder Aryl, sub-
stituiertes Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkylamino und Dialkylami-
noalkyl sowie Salze davon, und Sulfonsauren, Alkylsulfonsauren,
Alkylphosphonsauren und Alkylcarboxylsauren sowie deren Ester
und Salze bedeutet, und dal® jede der Phenylgruppen der Biphe-
nyl-Gruppierungen frei von unmittelbar an sie gebundenen Viny-

lengruppen ist.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal®
das Oligophenylen zwischen 1 und ungefahr 4 Biphenyl-Gruppie-

rungen aufweist.
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3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

daf} das Losungsmittel ein polares Losungsmittel ist.

4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl
das polare Losungsmittel aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus

alkoholischen Losungsmitteln und wassrigen Gemischen besteht.

5. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} das Oligophenylen ein organisches o0,0’-ver-

briicktes Oligophenylen entsprechend der allgemeinen Formel:

ist, worin X die -CR’>-Gruppe bedeutet und R Wasserstoff, Alkyl,
Aryl, substituiertes Alkyl und Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Aryloxy, Di-
alkylamino und Dialkylaminoalkyl sowie Salze davon und Sulfon-
sauren, Alkylsulfonsauren, Alkylphosphonsauren und Alkylcarbo-
xylsauren sowie deren Ester und Salze, fluoriertes Alkyl und Aryl,
NH2, NHR’ und NR’; und deren Salze bedeuten kann, und wobei n

1 bis ungefahr 4 ist."

Anspruchsfassung gemaf Hilfsantrag 7:

"Verfahren zur Herstellung von verbriickten Oligophenylenen ge-

mal der allgemeinen Formel:
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worin n = 1-4, X = Dipropylmethylen und R = H, Alkyl, Aryl, substi-
tuiertes Alkyl oder Aryl, Alkoxy, Alkoxyalkyl, Dialkylamino oder Di-
alkylaminoalkyl bedeutet, durch, vorzugsweise katalytische, Hy-
drierung der entsprechenden, am Brlcken-Kohlenstoffatom Dial-

lylsubstituierten Oligophenylene."

Zur Begrundung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin vorgetragen, die
Druckschriften (1) bis (3) stunden der Lehre gemal Hauptantrag deswegen nicht
patenthindernd entgegen, weil die Patentinhaberin nur eine kleine Gruppe von
besonders vorteilhaften Verbindungen aus der untbersehbar gro3en und unbe-
grenzten Zahl von Verbindungen des angefuhrten Stands der Technik beanspru-
che.

Dies sei um so mehr der Fall, wenn die einschrankenden Merkmale gemaf} den
Anspruchsfassungen der Hilfsantrage zum Tragen kamen; insbesondere sei die
patentgemale Lehre der Vermeidung von benzylischen Wasserstoffatomen an
den Brickenkohlenstoffatomen im Stand der Technik weder vorbeschrieben noch

nahegelegt.

Die Einsprechende hat dem Vorbringen der Patentinhaberin widersprochen und im
wesentlichen geltend gemacht, dass es den Gegenstanden der Anspruchsfas-
sungen gemal Hauptantrag und gemal} den Hilfsantragen 1 bis 4 an der Neuheit

sowie gemal allen Antragen jedenfalls an der erfinderischen Tatigkeit fehle.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluld des DPA, der den Widerruf der An-
spruche 1-8 zum Gegenstand hat, aufzuheben und das Patent
aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Anspriche 1-8 geman
Hauptantrag, der Ansprtiche 1-8 gemaf Hilfsantrag 1, der Anspru-
che 1-8 gemal Hilfsantrag 2, der Anspriche 1-8 gemafR Hilfsan-
trag 3, der Anspruche 1-7 gemal Hilfsantrag 4, der Anspriche 1-
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5 gemal Hilfsantrag 5, der Anspriiche 1-5 gemal} Hilfsantrag 6
und des einzigen Anspruchs gemal Hilfsantrag 7, jeweils Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung und jeweils in Verbindung
mit einer ggf anzupassenden Beschreibung und jeweils 2 Blatt
Zeichnungen mit Figuren 1-3 gemaf DE 37 03 065 C2. Im Ubrigen
sollen die erteilten Anspriche 9-10, die nicht Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens sind, bestehen bleiben.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulassig (PatG
§ 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg.

2. Sowohl der in der mundlichen Verhandlung vorgelegte Hauptantrag als auch die
Hilfsantrage 1 bis 6 begegnen unstreitig hinsichtlich ihrer urspringlichen Of-
fenbarung keinen Bedenken.

Ihre Merkmale lassen sich fur den Hauptantrag aus den urspringlich eingereich-
ten Unterlagen (vgl den urspringlichen Anspruch 1 iVm den urspringlichen An-
spruchen 5, 2 und 3 fur den Hauptanspruch sowie die urspringlichen Anspri-
che 4, 6, 7, 32, 8, 9 und 10 fir die weiteren hauptantragsgemaflen Anspriche 2
bis 8) und aus dem erteilten Patent (vgl die jeweils miteinander korrespondieren-
den Anspruche 1 bis 8) entnehmen. Die EinfUgung des Wortes "zwei" vor "be-

nachbarten Orthostellungen ..." in Zeile 3 des Anspruchs 1 hat lediglich klarstel-

lenden Charakter.
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Die EinfiGgung im Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 lasst sich der Offenlegungsschrift
DE 37 03 065 A1 (S 7 Z 51-65) und den Formulierungen im Anspruch 1 des erteil-
ten Patents DE 37 03 065 C2 entnehmen, wonach fur R’ kein H vorgesehen ist,
zusatzlich gestutzt durch die S 3 Z 23-27 in der Patentschrift.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 ergibt sich durch die Aufnahme der Merkmale des
Anspruchs 5; die Einfugung des Textteils "frei von benzylischem Wasserstoff" in

Anspruch 8 ergibt sich an sich schon aus der anschlieenden Formel.

Die Verwendungsansprtiche nach den Hilfsantragen 3 und 4, sowie auch spater 6

sind den korrespondierenden Sachanspruchsfassungen immanent.

Der Disclaimer in Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 5 zur Abgrenzung gegenuber
Druckschrift (1) ist den dortigen Formulierungen entnommen und nach gegenwar-

tiger deutscher Rechtsprechung zulassig.

Der Anspruch gemaR Hilfsantrag 7 ist nicht gewahrbar, da eine unzuléssige An-
derung der Patentkategorie vorliegt. In den erteilten Ansprichen ist die Kategorie
"Herstellungsverfahren" nicht vorhanden und auch ein Wechsel von der Kategorie
"Erzeugnis" zu "Herstellung" scheidet im vorliegenden Fall aus, da das korrespon-
dierende Verfahren in dieser Allgemeinheit weder im Patent noch in den ur-
sprunglichen Unterlagen offenbart ist (vgl Schulte, 5. und 6. Auflage, § 1 Rand-
nummern 99 bzw 171-177). Die Offenbarungsquelle fir ein Herstellungsverfahren
nach Hilfsantrag 7 ist namlich alleine das Beispiel 1 (vgl Streitpatentschrift S 6
Z 10-32), dem ein allgemeines, gegebenenfalls sogar vom Einsatz von Katalysa-
toren unabhangiges Hydrierungsverfahren mit n = 1-4 und den vielen angegebe-

nen Bedeutungen fir R nicht zu entnehmen ist.

Der Anspruch nach Hilfsantrag 7 ist somit bereits aus formalen Grinden unzulas-

sig.
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3. Die Gegenstande der Anspruchsfassungen gemaf Hauptantrag und gemaf der

Hilfsantrage 1 bis 4 sind nicht neu.

Die Entgegenhaltungen (1) und (2) umfassen dem Anspruch 1 des Hauptantrags
gemale, verbrickte Oligophenylene, und beschreiben deren Verwendung in ge-
eigneten Losungsmitteln als Laserfarbstoffe (vgl in (1) den einzigen Anspruch iVm
S 4, Abs 2 in Verbindung mit S 6, vorle u. leAbs und S 8, Z 6 bis einschliel3lich der
1. Formel sowie S 12, Tabelle 1, die 3. und 4. Formel bzw in (2) die Anspriche 1
bis 3 iVm S 2, Z 37 bis 47 und S 4, Table 1, 4. und 5. Formel). Insbesondere sind
Oligophenylene mit -CR',-Briicken mit R’ ungleich H im Anspruch 2 von (2) als
eine von 6 Varianten fur Phenylentuberbrickungen beschrieben.

Der Fachmann konnte solche Verbindungen am Anmeldetag auch in die Hand be-
kommen. Sie waren am Prioritdtstag des Streitpatents fur den Fachmann auf
Grund seines Fachwissens durch Ullmannreaktion auch ohne genauere Angaben
in (1) und (2), zum Beispiel ausgehend von an der Verbriuckung dialkylsubstituier-
ten Fluorenen, ohne weiteres zuganglich. Beispielhaft flir ein solches Fluoren sei

daflir das zumindest aus (3a) Seite 2047 bekannte "9,9-Dipropyl-fluoren" erwahnt.

Dieses, bzw seine Ldsung in Methanol, stinde auch den Gegenstanden der
Sachanspriche 6 und 7 des Hauptantrags bzw den entsprechenden Anspruchs-

gegenstanden aus den Hilfsantragen neuheitsschadlich entgegen.

Der Einwand der Patentinhaberin, die Verbindungen gemaf (1) und (2) stellten ei-
ne unudbersehbare und unbegrenzte Menge von Stoffen dar, angesichts derer der
Fachmann unzumutbar viele Versuche hatte durchfiihren missen, um zur eng be-
grenzten Lehre des Streitpatents zu kommen, kann demgegenuber nicht greifen.
Faktisch ist namlich bei der streitpatentgemalen Lehre gegenuber der Lehre ge-
mal (2) alleine der Parameter der verschiedenen moglichen Ringlberbrickungen
von 6 Mdglichkeiten auf eine reduziert. Damit brauchte der Fachmann bei prak-
tisch volliger Freiheit bezlglich der anderen Parameter nur die 6 formelmaRig in

Anspruch 2 von (2) hervorgehobenen Varianten durchzuprobieren, um unschwer
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auf die Lehre des Streitpatents zu kommen. Das Streitpatent deckt sich bezuglich
der nach der Festlegung auf die Verbrickung mit -CR’,- verbleibenden Variations-
maglichkeiten, namlich im Bereich der Zahl der zu verbrickenden Phenylene, in
der Art der Uberbriickung (o- bzw o’-Stellung), in der Zahl der Briicken und in Zahl
und Art der moglichen zusatzlichen Phenylensubstituenten R praktisch vollstandig

mit den in (2) offenbarten Moglichkeiten.

Von den gleichen Grinden ist zunachst auch bezuglich der mangelnden Neuheit

fur die Gegenstande der Hilfsantrage 1 bis 4 auszugehen:

Erganzend ist das Fehlen von Verbindungen mit benzylischen Wasserstoffatomen
an den Oligophenylenbrucken in Laserfarbstoff-Losungen in Druckschrift (2)
ebenfalls bereits neuheitsschadlich vorbeschrieben. Insbesondere wird der Fach-
mann bei Verwendung der Variante -CR’,- flr die Oligophenylenbricken zunachst
jedenfalls genau eine solche Verbindung einsetzen, bevor er dariber nachdenkt,
ob Druckschrift (2) anspruchsgemal’ nicht auch den gleichzeitigen Einsatz von
Substanzen mit verschiedenartigen Brlcken nebeneinander, also zB -CHR’- ne-
ben -CR’2- lehren wirde.

Das zusatzliche Fehlen von Vinylelementen an den Phenylenen als Substituenten
R (entsprechend Hilfsantrag 2) ergibt sich schon aus dem Fehlen einer solchen
Variante in der Aufzahlung der nach (2) mdglichen Substituenten R3 (vgl (2) An-
spruch 4).

Auch die Formulierung der streitpatentgemafen Lehre als Verwendung (Hilfsan-
trage 3 und 4) vermag diese nicht gegen (1) und (2) abzugrenzen. In diesem
Stand der Technik werden die anspruchsgemalien Substanzen ja ebenfalls gera-

de als Laserfarbstoffe eingesetzt.
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Demgegenuiber kann die Neuheit der Gegenstande der Anspruchsfassungen nach
den Hilfsantragen 5 und 6 formal anerkannt werden, weil sie durch den auf den

Alkylrest bezogenen Disclaimer von (1) und (2) abgegrenzt sind.

4. Sie beruhen aber gegenuiber den Druckschriften (1) und (2) auf keiner erfinde-

rischen Tatigkeit.

FUr den Fachmann war es naheliegend, ausgehend von den bekannten Verbin-
dungen mit R' gleich CHj3 bis Isobutyl auch die in der homologen Reihe folgenden
Reste wie Pentyl zu erproben; gegen das Vorliegen von erfinderischer Tatigkeit
spricht auch, daf ein Uberraschender Effekt bei deren Einsatz nicht erkennbar ist.
Dies gilt um so mehr, als die Beispiele in der Streitpatentschrift nur die durch den
Disclaimer ausgenommenen bekannten Reste R' betreffen und Ausfiihrungsbei-
spiele fur die jetzt noch beanspruchten Reste wie Pentyl und héher nicht vorlie-

gen.

Der mit dem jeweiligen Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 und 6 beanspruchte Gegen-

stand ist daher mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

Die Unzulassigkeit des Anspruchs nach Hilfsantrag 7 wurde bereits unter Punkt 2

dieses Beschlusses festgestellt.

5. Die jeweils weiteren Anspriuche der jeweiligen Anspruchsfassungen des Haupt-
antrags und aller Hilfsantrage teilen das Schicksal des jeweiligen Anspruchs 1 (vgl
BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat).

Kahr Jordan Voit Kellner
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