BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 9/11 Verkiindet am
28. Juli 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 10 2005 010 778

BPatG 154
05.11



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Katker und Dr. Wismeth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
9. Dezember 2010 aufgehoben und das Patent 10 2005 010 778

widerrufen.

Grinde
l.

Auf die am 25. Februar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung der F... Co., Ltd., T..., J..., mit der Bezeich-

nung

,toner zum Entwickeln eines elektrostatischen Latentbildes, Entwickler und Ver-
fahren zum Erzeugen des Toners zum Erzeugen des elektrostatischen Latentbil-

“®

des”,

fur die die Unionsprioritat JP 2004/274045 vom 21. September 2004 in Anspruch
genommen wird und die am 6. April 2006 in Form der DE 10 2005 010 778 Al
offengelegt wurde, ist das Patent DE 10 2005 010 778 B4 erteilt worden. Verof-
fentlichungstag der Patenterteilung ist der 11. September 2008.

Das Patent hat insgesamt 20 Patentanspriiche mit folgendem Wortlaut:



1. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner mit einem Bindeharz, einem Farbemittel und einem Trennmittel,
wobei der Toner im Temperaturbereich von 80 bis 95°C ein Temperaturintervall van 10°C aufweist, in dem der
Wert des Verlust-Elastizitdtsmoduls um einen Faktor 100 oder mehr variiert unter Messbedingungen einer Win-
kelfrequenz von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate von 1°C/min, und wobei der Toner ein Ver-
lust-Elastizitdtsmodul G" von 5 x 10° Pa bis 5 » 10* Pa und einen tangentialen Verlust von 1,5 bis 3,0 in ginem
Temperaturbereich von 100°C bis 140°C unter der Messbedingung einer Temperaturanderungsrate von
1°Cimin aufweist.

2. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem das Bindeharz ein kristallines Harz
urmfasst.

3. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 2, baei dem ein aliphatisches Monomer mit einem
Strukturverhaltnis von 80 Mol oder mehr als eine Komponante des Kristallinen Harzes enthalten ist.

4. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 2, bei dem das Bindeharz ein Polyesterharz ent-
halt.

5. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 4, bei dem eine Dicarbonsaure mit einer Sulfon-
sauregruppe als eine Saurekomponente im Pelyesterharz enthalten ist.

6. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 4, bei dem eine Dicarbonsaure mit einer Doppel-
bindung als eine Saurekompanente im Polyesterharz enthalten ist.

7. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem als Bindeharz eine Kombination ei-
nes kristallinen Harzes und eines amorphen hochmaolekularen Harzes verwendet ist, wobei das kristalline Harz
in einer Menge von 50 Gew.-% oder mehr enthalten ist.

8. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Anteil des Farbemittels mit einem
volumenbezogenen mittleren Teilchendurchmesser von 0,1 pm oder weniger 7 Gew.-% oder weniger und 1
Gew.-% oder mehr bezogen auf den Toner ist.

9. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem das Farbemittel mit polaren Harzteil-
chen beschichtet ist.

10. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 9, bei dem die polaren Harzteilchen einen Sau-
rewert van 10 bis 50 mg KOH/g und einen volumenbezogenen mittleren Teilchendurchmesser von 100 nm oder
weniger haben,

11. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Anteil des Farbemittels in dem
Toner 1 bis 20 Gew.-% ist.

12. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem die Anteilsmenge des Trennmittels
in dem Toner 5 bis 30 Gew.-% ist.

13. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Schmelzpunkt des Trennmittels
30°C oder mehr ist.

14. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem das Trennmittel einen primaren Ma-
ximumpeak bei 60 bis 120°C, gemessen nach ASTM D3418-8, hat.

15. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Median-Durchmesser der Teil-
chen des Trennmittels im Toner 100 bis 2000 nm, gemessen durch ein Elektronenmikroskop vom Transmissi-
onstyp, ist.



16. Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler mit einem Toner und einem Trager, wobei der Toner ein
Bindeharz, ein Farbemittel und ein Trennmittel umfasst und im Temperaturbereich von 60 bis 95°C ein Tempe-
raturintervall von 10°C aufweist, in dem der Wert des Verlust-Elastizitatsmoduls um einen Faktor 100 oder
mehr variiert unter Messbedingungen einer Winkelfrequenz von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate
von 1°Cimin, und wobei der Toner ein Verlust-Elastizititsmodul G" von 5 x 10° Pa bis 5 = 10* Pa und einen
tangentialen Verlust von 1,5 bis 3,0 in einem Temperaturbereich von 100°C bis 140°C unter der Messbedin-
gung einer Temperaturdnderungsrate von 1°Cimin aufweist.

17. Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler nach Anspruch 16, bei dem der volumenbezogena mittle-
re Teilchendurchmesser des Kernmaterials des Tragers 10 bis 500 nm ist.

18. Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler nach Anspruch 16, bei dem der valumenbezogens spezi-
fische Widerstand des Trigers 10° bis 10™ Qcm bei 1000 V ist.

19. Verfahren zum Erzeugen eines elektrostatischen Bildentwicklungstoners mit den Schritten:
Erzeugen einer Harzteilchendispersionslésung mit Harzteilchen mit einem volumenbezogenen mittleren Teil-
chendurchmesser von 1 pm oder weniger, einer Farbemitteldispersionsldsung und einer Trennmitteldispersi-
onsldsung;
Mischen der Harzteilchendispersionslésung, der Farbemilteldispersionslésung und der Trennmitteldispersi-
onslésung, um eine Dispersionslésung ven koagulierten Teilchen zu erzeugen, die die Harztellchen, ein Far-
bemittel und ein Trennmittel enthalt, wobei der Anteil des Farbemittels mit einem volumenbezogenen mittleren
Teilchendurchmesser van 0,1 pm ader weniger 7 Gew.-% oder weniger und 1 Gew.-% oder mehr bezogen aufl
den Toner ist; und
Vereinigen der koagulierten Teillehen durch Erhitzen der Dispersionsldsung von koagulierten Teilchen auf eine
Temperatur nahe an oder oberhalb des Schmelzpunktes der Harzteilchen, um einen Toner zu erzeugen, der
im Temperaturbereich voan 60 bis 95°C ein Temperaturintervall von 10°C aufweist, in dem der Wert des Ver-
lust-Elastizitatsmoduls um einen Faktor 100 ader mehr variiert unter Messbedingungen giner Winkelfrequenz
von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate von 1°Cimin, und wobei der Toner ein Verlust-Elastizitatsmo-
dul G"von 5 = 10° Pa bis 5 ® 10* Pa und einen tangentialen Verlust van 1,5 bis 3,0 in einem Temperaturbereich
von 100°C bis 140°C unter der Messbedingung einer Temperaturanderungsrate von 1°Ci/min aufweist.

20. Verfahren zum Erzeugen eines elekirostatischen Bildentwicklungstaners nach Anspruch 19, bei dem

der volumenbezogenea mittlere Teilchendurchmesser der Farbemittelteilchen der Farbemitteldispersionslosung
0,03 bis 0.2 um ist und die Oberflache des Farbemittels mit einem Harz beschichtet wird.

Die Firma C..., T..., J..., hat gegen das Patent Ein-
spruch erhoben und als Widerrufsgriinde unzuléassige Erweiterung der urspriingli-
chen Unterlagen sowie fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit

vorgebracht. Im Ubrigen hat sie die Ausfuihrbarkeit bemangelt.

Sie stitzt sich dabei auf die Druckschriften

(1) US 2002/0 055 050 A1

(2) EPO0836121A1

(3) JP 2002-55492 A (mit englischsprachiger Ubersetzung)
(4) EP 1065569 A2

(5) EP 0743563 A2



(6) [EP1128223A2

(7)  DE 101 20 010 Al

(8) [EP1172703A2

(9)  US 2003/0 148 203 Al
(10) US 5935 751 A.

Die Patentabteilung 51 hat nach Anhorung der Verfahrensbeteiligten am

9. Dezember 2011 das Patent beschrankt aufrechterhalten.

Die Patentabteilung fuhrt in ihrem Beschluss aus, eine unzuldssige Erweiterung
gegenuber den urspriinglichen Unterlagen und eine unzureichende Offenbarung
im Sinne mangelnder Ausflhrbarkeit lagen nicht vor. Der gegentber der erteilten
Fassung beschrankte Patentgegenstand sei gegeniber den vorgebrachten Druck-

schriften nicht nur neu, sondern auch erfinderisch.

Die gemald Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamt beschrankt auf-

rechterhaltene Fassung der Patentanspriche lautet wie folgt:

. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner mit einem Bindeharz, einem Férbemittel und einem Trennmittel,
wobsl der Toner im Temperaturbereich von 80 bis 95°C ein Temperaturintervall von 1 0°C aufweist, in dem der
Wert des Verlust-Elastizititsmoduls um einen Faktor 100 oder mehr variiert unter Messbedingungen elner Win-
kelfrequsnz von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate von 1°C/min, und wobei der Toner sin Ver-
lust-Elastizitdtsmodul G" von 5 x 10° Pa bis 5 = 10° Pa und einen tangentialen Verlustvon 1,5 bis 3,0 in einem
Temperaturbereich von 100°C bis 140°C unter der Messbedingung einer Tamperaturand-amngsrate ¥on

1°Cimin aufwelst, m:{ L ebe, [ h

-

2. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bel dem das Bindeharz ein kristallines Harz
umfasst.

3. Elekfrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 2, bel dem ein aliphatisches Mono mer mit ginem
Strukturverhaitnis von 80 Mol oder mehr als eine Komponente des kristallinen Harzes enthalten ist.

4, Elektrostatischer Bildentwickiungstoner nach Anspruch 2, bei dem das Bindeharz ein Polyesterharz ent-
halt.

.. 5. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 4, bei dem eine Dicarbonséure mit einer Sulfon-
séuregruppe als eine Saurekomponente im Polyesterharz enthalten ist.



6. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anﬁpruch 4, bel dem eine Dicarbonséure mit einer Doppel-
bindung als eine Sdurekomponente im Polyesterharz enthalten ist.

7. Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem als Bindeharz eine Kombination ej-
nes kristallinen Harzes und eines amorphen hochmolekularen Harzes verwendet ist, wobei das kristalline Harz

in einer Menge von 50 Gew.-% oder mehr enthalten ist.

bwicklun , er Antell des Farbemittels mit einem
volumenbezogenen mittleren Teillchendurchmesser von 0,1 pm oder weniger 7 Gew.-% oder weniger und 1
Gew.-% oder mehr bezogen auf den Toner ist,

& 9 Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem das Féarbemittel mit polaren Harzieil-
chen beschichtet ist. '

g 187 Elektrostatischer Eildenmic;:lungsﬁ:mér nach Anspm'c,h,%j bei dem cie palaren Harzteilchen einen Sau-
rewert von 10 bis 50 mg KOH/g und einen volumenbezogenen mittleren Teilchendurchmesser von 100 nm oder
weniger haben.

A0 3 Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Anteil des Férbemittels In dem
Toner 1 bis 20 Gew.-% ist.

AA 127 Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem die Anteilsmenge des Trennmittels
in dem Toner 5 bis 30 Gew.-% ist.

AZ 5. Elektrostatischer Bildentwickiungstoner nach Anspruch 1, bel dem der Schmelzpunkt des Trennmittels
30°C. oder mehr ist. _

A3 4 Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem das Trennmittel einen priméaren Ma-
ximumpeak bei 60 bis 120°C, gemessen nach ASTM D3418-B, hat.

A¥ 187 Elektrostatischer Bildentwicklungstoner nach Anspruch 1, bei dem der Median-Durchmesser der Tei!-
chen des Trennmittels im Toner 100 bis 2000 nm, gemessen durch ein Elekironenmikroskop vom _Trarﬁn'ﬁssr

onstyp, ist.

A$ 36 Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler mit einem Toner und einem Tréger, wobei der Toner ein
Bindeharz, ein Farbemittel und ein Trennmittel umfasst und im Temperaturbereich von 60 bis 95°C ein Tempe-
raturintervall von 10°C aufwelst, in dem der Wert des Verlust-Elastizititsmoduls um einen Faktor 100 oder
mehr variiert unter Messbedingungen einer Winkelfrequenz von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate
von 1°C/min, und wobei der Toner ein Verlust-Elastizititsmodul G" von 5 x 10° Pa bis 5 x 10* Pa und einen
tangentialen Verlust von 1,5 bis 3,0 in einem Temperaturbereich von 100°C bis 140°C unter der Messbedin-

-gung elner Temperaturénderungsrate von 1°C/min aufweist; s »¢" «o See /

. AL
A% . ¥ Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler nach Anspruch :lésr bei dem der volumenbezogene mittle-
re Teilchendurchmesser des Kemmaterials des Trégers 10 bis 500 nm ist.

A7 38 Elektrostatischer Bildentwicklungsentwickler nach Anspruch ﬁﬁl;t:-ai dem der volumenbezogene spezi-
fische Widerstand des Tragers 10° biz 10™ Qcm bei 1000 V ist.



A€ 18 Verfahren zum Erzeugen eines elektrostatischen Bildentwicklungstoners mit den Schritten: _
Erzeugen einer Harzteilchendispersionsi@sung mit Harzteilchen mit einem volumenbezogenen mittleren Tm!-
chendurchmesser von 1 um oder weniger, siner Farbemitteldispersionsldsung und einer Trennmitteldispersi-
onstésung; _ ! . _
Mischen der Harzteilchendispersionsldsung, der Férbemitteldispersionslosung und der Tranpmltteldi§parfl-
onsiisung, um eine Dispersionsl&sung von koagulierten Teilchen zu erzeugen, die die Harzteilchen, ein Far-
bemittel und ein Trennmittel enthélt, wobel der Anteil des Farbemittels mit einem volumenbezogenen mittiaran
Telichendurchmessar von 0,1 pm oder weniger 7 Gew.-% oder weniger und 1 Gew.-% oder mehr bezogen auf
den Toner ist; und . _ ‘ _ ,
Vereinigen der koagulierten Teilchen durch Erhitzen der Dispersionsiosung von koagulierten Teilchen auf ?II‘IE
Temperatur nahie an oder oberhalb des Schmelzpunktes der Harztelichen, um einen Tongr zu arzeugen, der
im Temperaturbersich von 60 bis 95°C ein Temperaturintervall von 10°C aufweist, in dem der Wert des Ver-
lust-Elastizititsmoduls um einen Faktor 100 oder mehr variiert unter Messbedingungen einer Winkeﬁrqquanz
von 6,28 rad/s und einer Temperaturanstiegsrate von 1°C/min, und wobei der Toner ein Uerlust—E!astizIta!sma—
dul &"von 5 x 10° Pabls 5 = 10* Pa und einen tangentialen Verlust von 1,5 bis 3,0 in einem Te'rnperatlurherelch
von 100°C bis 140°C unter der Messbedingung einer Temperaturanderungsrate von 1°C/min aufweist.

AL
AG 267 Verfahren zum Erzeugen eines elekirostatischen Bildentwicklungstoners nach Anspr_u::d'l J'!'.' be_l dem
der volumenbezogene mittlere Teilchendurchmesser der Farbemittelteilchen der Farbemitteldispersionsiasung

0,03 bis 0,2 pm Ist und die Oberflache des Farbemittels mit einem Harz beschichtet wird.

Gegen den Beschluss hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 10. Marz 2011
Beschwerde eingelegt und beantragt, das Patent vollumfanglich zu widerrufen.
Hilfsweise hat sie miundliche Verhandlung beantragt. Eine schriftliche Beschwer-
debegrindung liegt nicht vor. Die Einsprechende hat die Beschwerde in der
mundlichen Verhandlung begriindet und im Ubrigen auf ihr schriftliches Vorbrin-

gen im Einspruchsverfahren verwiesen.

Nach Ladung zur mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin und Be-
schwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 2. Juni 2014 mitgeteilt, dass sie an der

mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Mit Zwischenverfiigung vom 8. Juli 2014 hat der Senat die Verfahrensbeteiligten
darauf hingewiesen, dass nach vorlaufiger Bewertung der Sach- und Rechtslage
die im Verlauf des Einspruchsverfahrens in den Patentanspruch 1 aufgenomme-
nen Dimensions- und Mengenanteilsangaben der Farbemittelteilchen ebenso we-
nig zur stofflichen Abgrenzung des Toners vom Stand der Technik geeignet seien
wie die Bemessungsregeln der Werte bzw. Wertebereiche betreffend den Verlust-



Elastizititsmodul und den tangentialen Verlust. Neuheit und erfinderische Tatigkeit
des Gegenstands des Streitpatents seien deshalb erheblich in Frage gestellt. Zu
den Dimensions- und Mengenanteilsangaben der Farbemittelteilchen in den
Tonerteilchen wurden die Verfahrensbeteiligten dariber hinaus auf den Stand der
Technik in den vorveroffentlichten Druckschriften US 2004/0043319 A1 und
US 6 602 644 B2 hingewiesen.

Die Einsprechende und Beschwerdefihrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 51 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2010

aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin, die wie schriftsatzlich angekundigt

nicht zur mindlichen Verhandlung erschienen ist, hat keinen Antrag gestellit.

Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten und wegen weiterer

Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (PatG 8 73). Sie hat auch Erfolg. Der Gegenstand des Streitpatents
in der geltenden eingeschrénkten Fassung beruht, sofern noch neu, jedenfalls
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der beschrankt aufrechterhaltenen

Fassung ist ein

1) elektrostatischer Bildentwicklungstoner



umfassend

2) ein Bindeharz,

3) ein Farbemittel,

3.1) der Anteil des Farbemittels mit einem volumenbezogenen mittleren
Teilchendurchmesser von kleiner/gleich 0,1 pm betragt 1 Gew.-% bis 7
Gew.%, bezogen auf den Toner,

4) ein Trennmittel,

5) der Toner weist ein Temperaturintervall von 10 °C auf

5.1) im Temperaturbereich von 60 bis 95 °C,

5.2) in dem der Wert des Verlust-Elastitzitatsmoduls G* grofRer/gleich Faktor 100
variiert,

5.2.1) unter Messbedingungen einer Winkelfrequenz von 6,28 rad/s und einer

Temperaturanstiegsrate von 1 °C/min,

6) der Toner weist ein Verlust-Elastizititsmodul G* von 5x10° Pa bis 5x10* Pa und

einen tangentialen Verlust von 1,5 bis 3,0 im Temperaturbereich von 100 °C bis

140 °C bei einer Temperaturanderungsrate von 1 °C/min auf.

Das Merkmal 3.1 ist aus dem Patentanspruch 8 erteilter Fassung im Verlauf des

Einspruchsverfahrens aufgenommen worden.

2. Bezlglich der Offenbarung des Merkmals 3.1 bestehen keine Bedenken, da
sich ein volumenbezogener mittlerer Durchmesser der Farbemittelteilchen ebenso
aus den urspringlichen Unterlagen und dem Patent ergibt wie ein Zahlenbereich
von 1 Gew.-% bis 7 Gew-% fur deren Anteil am Toner (vgl. DE 10 2005 010 778
B4 [0030] bzw. DE 10 2005 010 778 Al [0027] i. V. m. d. jeweiligen Patentan-
spruch 8).

Die bezuglich der Merkmale 5 bis 5.2 des Patentanspruchs 1 sowie bezuglich des
auch im urspringlichen Patentanspruch 19 (geltender Patentanspruch 18) ent-
haltenen Merkmals 3.1 vorgebrachte unzulassige Erweiterung (vgl. Schrifts v 11.
Dezember 2008 S 2 Abs. 1i. V. m. S 14 le Abs ff.) ist unbegriindet. Denn die im
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Zuge des Erteilungsverfahrens in diesen Merkmalen vorgenommenen Anderun-
gen lassen sich unmittelbar aus der urspringlichen Beschreibung herleiten (vgl.
DE 10 2005 010 778 A1 [0027] i. V. m. Anspr 8; [0020] bis [0023] i. V. m. Anspr 1
und 19) und sind deshalb zulassig. Entsprechendes gilt fir Anderungen in den

Unteransprichen einschlief3lich deren Rickbezlge.

3. Dem Vorbringen der Einsprechenden und Beschwerdeflhrerin wegen unzu-

reichender Offenbarung im Sinne mangelnder Ausfiihrbarkeit, wonach mittels des
Merkmals 3.1 die gewilnschte technische Wirkung nicht erreicht werden kodnne,
eine Bestimmung des Teilchendurchmessers nicht ausreichend offenbart sei und
die geltenden Patentanspriiche aufgabenhafte Merkmale aufwiesen (vgl. Schrifts v
17. Dezember 2009 S 5 sowie die Niederschrift Gber die Anhérung im Einspruchs-
verfahren), muss hier nicht weiter nachgegangen werden, da es dem Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 jedenfalls an der erforderlichen Neuheit und

erfinderischen Tatigkeit mangelt.

4. Elektrostatische Toner gemal3 geltendem Patentanspruch 1 sind gegeniber
dem Stand der Technik nicht abgegrenzt und deshalb bereits nicht mehr neu. Sie

beruhen demgegeniber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dabei sind — entgegen den Ausfilhrungen der Patentabteilung in dem angefochte-
nen Beschluss — weder der Anteil des Farbemittels mit einem volumenbezogenen
mittleren Teilchendurchmesser (Merkmal 3.1) noch die physikalischen Parameter
des beanspruchten Toners (Merkmale 5 bis 6) geeignet, die Patentfahigkeit ge-

genuiber dem Stand der Technik zu begrinden.

Fur die Bewertung der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit sind nach Ansicht
des Senats insbesondere die vorveroéffentlichten Druckschriften US 2002/0055050
Al (1) und EP 1 128 223 A2 (6) heranzuziehen, die jeweils elektrostatische Toner

der Gattung des Streitpatents betreffen.
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a) Die Druckschrift (1) beschreibt unter anderem elektrostatische Bildentwick-
lungstoner, die ein Bindeharz, ein Farbemittel und ein Trennmittel und damit die
Merkmale 1, 2, 3 und 4 aufweisen (vgl. (1) z.B. [0027] i. V. m. [0041], [0074] und
[0075]).

Bei dem Bereichsanteil von 1 bis 7 Gew.-% des Farbemittels mit einem volumen-
bezogenen mittleren Teilchendurchmesser kleiner oder gleich 100 nm (Merkmal
3.1) handelt es sich um einen Stoffparameter, der sich bei einer Farbemitteldis-
persion vergleichbarer Herkunft und Herstellungsweise zwangslaufig einstellt, und
dem Gegenstand des Streitpatents nicht zur Abgrenzung und damit nicht zur Neu-
heit gegenuber (1) zu verhelfen vermag. Dieser Sachverhalt trifft insbesondere auf
das gemaf (1) in Farbemitteldispersionen eingesetzte handelstbliche Farbemittel
Regal 330 zu (vgl. (1) [0231] i. V. m. [0153]), das bei vergleichbarer Herstellungs-
weise eine Farbemitteldispersion mit einem gewichtsmittleren Farbeteilchen-
durchmesser von 98 nm bzw. 90 nm ergibt (vgl. hierzu US 6602644 B2 Sp 33 Z 1
bis 14; US 2004/43319 Al [0391]) und auch unter Bertcksichtigung des bevor-
zugten Anteils am Toner zwischen 2 und 40 Gewichtsprozent (vgl. (1) [0115]) in

den Zahlenbereich des Merkmals 3.1 fallt.

Zu bertcksichtigen ist dabei auch, dass gemald Ausfihrungsbeispielen betreffend
den Einsatz von Regal 330 als Farbemittel sich ein Anteil am getrockneten Toner-
partikel ergibt, der zwangslaufig in den Anteilsbereich des Merkmals 3.1 von 1 bis
7 Gew.-% fallt bzw. davon nicht abgrenzbar ist. Demnach ergibt sich ein Anteil von
etwa 23 % des Farbemittels Regal 330 an der Farbemitteldispersion 4 und aus der
Zugabe von etwa 4 % der Farbemitteldispersion zur Dispersion aller Bestandteile
des Toners wiederum fir den nach Trocknung zumindest wasserfreien Toner ein
Anteil des Farbemittels Regal 330 von etwa 1,3 % (vgl. (1) S 12 Tabelle li Sp oben
i.V.m. S. 16 [0231] sowie S 10 Tabelle re Sp Mitte sowie Tabellen in [0154] u
[0155]).



-12 -

Das im Zuge des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA in den Patentanspruch 1
aufgenommene Merkmal 3.1 bewirkt damit, entgegen den Ausfiihrungen in dem
angefochtenen Beschluss, keine Abgrenzung gegeniber der Lehre der Druck-
schrift (1).

Die Merkmale 5 bis 6, die physikalische Parameter des beanspruchten elektrosta-
tischen Bildentwicklungstoners gegebenenfalls unter Einbeziehung von Messbe-
dingungen zum Gegenstand haben, bedirfen einer besonderen Behandlung und
Bewertung. StreitpatentgemafRe Toner sind namlich Uber diese Merkmale nicht
ohne weiteres von Tonern gemalR (1) abgrenzbar, da weder im Streitpatent noch
in (1) die Messbedingungen in allen auf das Messergebnis Einfluss nehmenden
Parametern eindeutig festgelegt sind (vgl. DE 10 2005 010 778 B4 [0033] und
[0034]i. V. m. [00178] bis [0180]; (1) [0036] insbes le Satz, [0040] insbes le Satz,
[0041], sowie [0143] und [0144], [0413]i. V. m. Tab. 3 und 4). Sofern aber eine
vergleichbare Bewertung maoglich ist, weisen die Toner in (1) jedoch ein streitpa-
tentgemalles Verlust-Elastitzitatsmodul entsprechend der Merkmale 5 bis 5.2.1
auf (vgl. (1) [0036] le Satz) und Uberlappen im tangentiellen Verlust mit dem in

Merkmal 6 angegebenen Bereich (vgl. (1) [0040]).

Da in (1) zur Herstellung der Farbemitteldispersionen und deren Weiterverarbei-
tung zu Tonern gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen zu jenen des Streitpa-
tents eingesetzt werden (vgl. DE 10 2005 010 778 B4 [0071] i. V. m. [0102] bis
[0124], mit (1) [0092] bis [0099] i. V. m. [0151] bis [0154]), ist entsprechend dem
Grundsatz, wonach gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen regelmaRig zu glei-
chen bzw. vergleichbaren Ergebnissen fiihren, davon auszugehen, dass gemal
(1) Verfahrensprodukte und damit Bildentwicklungstoner mit gleicher bzw. ver-
gleichbarer stofflicher Beschaffenheit und mit physikalischen Parametern und Ei-
genschaften wie die Toner des Streitpatents erhalten werden.
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Der Gegenstand gemal’ geltendem Patentanspruch 1 ist damit von Tonern, die
nach der Lehre der Druckschrift (1) erhaltlich sind, nicht abgegrenzt und damit
demgegentber nicht mehr neu. Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung hat

deshalb bereits mangels Neuheit gegentber (1) keinen Bestand.

b) Aber selbst wenn man die Neuheit gegentber (1) anerkennen wollte, bedarf
die Bereitstellung eines streitpatentgemaf3en Toners nach geltendem Patentan-
spruch 1 gegentber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik jedenfalls

keines erfinderischen Zutuns.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
die ausweislich der Beschreibungseinleitung des Streitpatents insbesondere darin
besteht, einen elektrostatischen Bildentwicklungstoner zu schaffen, der gleichzei-
tig gute Niedertemperatur-Fixierungseigenschaften und eine grof3e Bandbreite
aufweist und die Erzeugung eines Hochglanzbildes ermdglicht (vgl. DE 10 2005
010 778 B4 [0002] bis [0018], insbes [0018]).

Die Losung dieser Aufgabe hat fur den Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der
Werkstoffwissenschaften, der mit der Entwicklung und Herstellung von Tonern
befasst und vertraut ist und eingebunden ist in ein Forschungsteam, dem ein Dip-
lom-Chemiker der Fachrichtung Makromolekulare Chemie angehdort, ausgehend

von den Druckschriften (1) oder (6) nahegelegen.

Gemal (1) und (6) werden elektrostatische Bildentwicklungstoner auf Basis von
Bindemittelharzen, Farbemitteln und Trennmitteln entsprechend den Merkmalen 1
bis 4 beschrieben, die unter anderem bereits gute Niedertemperatur-Fixierungsei-
genschaften aufweisen und die Erzeugung eines Hochglanzbildes sowie die An-
wendung in einer grol3en Bandbreite ermoglichen (vgl. (1) Abstract i. V. m. [0014]
bis [0018] i. V. m. [0027] le Satz; (6) [0015]).
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Anlass zur naheren Untersuchung des GrofRenbereichs der Farbemittelteilchen
und deren Anteil an dem Tonerpartikel hatte der Fachmann bereits wegen Anga-
ben im Stand der Technik betreffend den Einfluss der Gro3e der Farbemittelteil-
chen auf die Eigenschaften des Toners (vgl. (1) [0031] Satz 2 und [0033] vorle
Satz i. V. m. [0115]; (6) [0015] i. V. m. [0016] (2) und (3)] und S.5 Z. 55 bis 58
sowie [0051], [0055] bis [0057]).

Auch wenn in (1) konkrete Angaben zum Durchmesser der Farbemittelteilchen
fehlen, so konnte der Fachmann aus dem Hinweis auf die besondere Eignung von
dispergierten Farbemittelteilchen einer GroRRe kleiner 1 um (submicron size vgl. (1)
[0031] Mitte) und den Informationen aus (6) (vgl. (6) [0016] (2) und (3) i. V. m.
[0051] bis [0057]) einen Durchmesserbereich enthehmen, der mit dem Bereich
und den Mengenangaben gemafl Merkmal 3.1 zumindest Uberlappt. Hinzu kommt,
dass weitere Zielvorgaben zum Durchmesser der Farbemittelteilchen, die den Be-
reich gemald Merkmal 3.1 und deren Zusammenhange mit erwiinschten Tonerei-
genschaften in das Blickfeld des Fachmanns riicken, bereits aus dem gattungs-
gemaRen Stand der Technik hervorgehen (vgl. US 6602644 B2 Sp 33 Z. 1 bis 14
I.V.m. Sp 18 Z. 41 bis 59 sowie Sp 3 Z. 19 bis 45; US 2004/43319 A1l Titelseite
und Figs 1i. V. m. [0059], sowie z.B. [0171], [0289] bis [0300] und [0391]).

Der Fachmann hatte wegen Angaben im Stand der Technik betreffend den Ein-
fluss physikalischer Parameter der Viskositat auf die Eigenschaften des Toners
auch Anlass zur ndheren Untersuchung von physikalischen Parametern gleich
oder entsprechend jenen der Merkmale 5 bis 6 (vgl. (6) [0015] i. V. m. [0016] (1)
sowie [0017] bis [0023]; (1) [0014] bis [0018] i. V. m. [0036] bis [0041]).

Damit konnte der Fachmann ausgehend vom gattungsgemafien Stand der Tech-
nik betreffend elektrostatische Toner mit den Bestandteilen geméafl Merkmalen 1
bis 4, gegebenenfalls unter Berticksichtigung der Lehren der US 6602644 B2 und
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US 2004/43319 A1, ohne Weiteres zu elektrostatischen Tonern gelangen, die mit
ihren physikalischen Parametern in die Bereiche der Merkmale 5 bis 6 fallen.

C) Die Ausfuihrungen der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren, wonach es
sich bei den Merkmalen 3.1 und 5 bis 6 um ausgewahlte Zahlenbereiche handele,
die sich nicht aus dem Stand der Technik ergeben, fuhren zu keiner anderen
Bewertung. Denn dem Fachmann ist die Abhangigkeit der physikalischen
Parameter der Merkmale 5 bis 6 von der Temperatur und der Messzeit
(Temperaturanderungsrate) gelaufig, und die gemafR (1) wund/oder (6)
angegebenen Zahlenwerte betreffend den Verlust-Elastizitatsmodul und den
tangentialen Verlust hatte der Fachmann nicht absolut gesetzt, sondern
Tonerzusammensetzungen gemal den breiten stofflichen Vorgaben der Merkmale
1 bis 4 im gesamten Temperaturbereich hinsichtlich der physikalischen Parameter
der Merkmale 5 bis 6 und deren Einfluss auf die gemal} der zugrunde liegenden
Aufgabe erwinschten Eigenschaften hin untersucht. Im Ergebnis héatte er
zwangslaufig auch Toner untersucht, welche den Merkmalen 3.1 und 5 bis 6
entsprechen. Fir dieses Vorgehen und die damit verbundene Ermittlung der
ausgewahlten Zahlenbereiche bedurfte es lediglich routinem&Rig ublicher

optimierender Versuchsreihen, aber keines erfinderischen Zutuns.

Im Ubrigen hat die Patentinhaberin keine schliissigen Daten und Ergebnisse vor-
gelegt, aus denen hervorgeht, dass die nach den Ausfiihrungsbeispielen des
Streitpatents tatsachlich hergestellten Tonerpartikel aufgrund dieser Parameterbe-
reiche Uberraschend vorteilhafte Eigenschaften im Vergleich zu Tonern des Stan-
des der Technik aufweisen. Die Daten und Ergebnisse der Streitpatentschrift (vgl.
DE 10 2005 010 778 B4, Tabellen 2 und 3) reichen nicht aus, da die Vergleichs-
versuche nicht den Stand der Technik reprasentieren. Erst recht fehlt es an einer
Glaubhaftmachung Uberraschender Effekte und Eigenschaften im beanspruchten

Umfang.
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5. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat von der ihr durch
Anberaumung einer mundlichen Verhandlung eingeraumten Madoglichkeit der
Erorterung der Sach- und Rechtslage keinen Gebrauch gemacht und im Ubrigen
auf die Einspruchsbeschwerde der Einsprechenden nicht erwidert. Sie hat auch
keinen Antrag gestellt. Uber ihren Vortrag im Einspruchsverfahren hinaus hat sie
damit nichts zur Patentfahigkeit ausgefuhrt, was den Senat hétte zu einem
anderen Ergebnis gelangen lassen kdonnen. Es war deshalb, wie geschehen, zu

beschlielRen.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
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Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Feuerlein Egerer Katker Wismeth

pro



