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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. 	Die am 29. Februar 1980 eingereichte und am 17. Septem- 

ber 1980 unter der Nummer 0 015 511 veroffentlichte Patent- 

anmeldung Nr. 80 101 003.4, fUr die die Priorität einer 

nationalen Voranmeldung (DE 2 908 921) vom 7. März 1979 in 

Anspruch genomnen wird, wurde mit Entscheidung der PrU-

funysabteiluny 021 des Europischen Patentamtes vom 

11. O3ctober 1982 zurUckgewiesen. 

Der Entscheiduny lagen die am 2. Mrz 1982 eingegangenen 

zwei AnsprUche zugrunde. 

Der Hauptanspruch lautet wie folyt: 

Verfabren zum Färben von Papierstoffen auf an sich bekannte 

Weise, dadurch yekennzeichnet, daB man polymere Farbstoffe 

der aligemeinen Formel I 

- B2 - 3- CH=A-B' -A=CH 	 1 
verwendet, in der 

n 
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A den Rest einer gegebenenfalls quaternierten, methylen-

aktiven Verbindung, 

B' und 13 2  gegebenenfalls quaternierte BrUckenglieder, 

n 	eine Zahi ' 1, 

p die Zahi der positiven Ladungen, 

R Wasserstoff, Chior, Brom, Hydroxy, C l  bis C8-Alkyl, 

Nitro, C l - bis Cg-Alkoxy, Cl- bis C8-Alkoxycarbonyl, 

Cyan, Hydroxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes 

Carbamoyl, gegebenenfalls substituiertes Amino, 

R' Wasserstoff, Chior, Hydroxy, C 1  - bis C4-Alkyl oder C l  
- bis C4-Alkoxy, 

R und R' zusammen einen gegebenenfalls substituierten an-

kondensierten Ring oder R oder R1  zusammen mit B 2  einen 

Heterocyclus und 

A ein Anion bedeuten. 

II. Die ZurUckweisung erfolgte wegen mangeinder erfinderischer 

Thtigkeit. Den nchst1iegenden Stand der Technik stelle 

die US-A- 2 465 412 dar, wo bereits die im bearispruchten 

Verfahren angewandten Farbstoffe beschrieben sind. Nach 

dieser Druckschrift seien diese Farbstoffe so stark sub- 

stantiv, daB sie auch Materialien zu färben vermögen, 

weiche bisher noch nicht gefärbt werden konnten. Obwohl 

dort, wenngleich ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes 

Substrat ailgemein festgestellt werde, daB ein Farbstoff 

eine beachtliche Substantivitt aufweist, so sei es für den 

Fachmann naheliegend, auszuprobieren, fUr weiche 

Materialien diese Aussage GUltigkeit hat und fUr weiche 

nicht. Er habe daher im Rahmen fachmännischen Handeins 

zwangs1ufig feststellen müssen, daB die bekannten 

Farbstoffe sich für Papier eignen. 

00072 	 .../... 
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III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 12. Novem-

ber 1982 unter Zablung der vorgesehenen GebUhr erhobene 

Beschwerde, die gleichzeitig etwa wie folgt begrUndet 

wurde 

Die 30 Jahre vor dem Prioritätsdatum der vorliegenden 

ru. eiduncj ausgegebene US Patentschrift betreffe 

Sensibilisierungsfarbstoffe für photoyraphische Zwecke una 

liege damit weit ab vom Fachgebiet der Papierfrbung nach 

der vorliegenden Anmeldung. Die Bemerkung Uber die 

Subtantivität der dort beschriebenen Farbstoffe, auf aie 

sich die ZurUckweisung stUtze sei völlig unspezifisch unci 

spekulativ. 

IV. Auf Veranlassung der Kammer hat die BeschwerdefUhrerin am 

2. November 1984 eine korrigierte Beschreibung und einen 

neuen Satz von 2 AnsprUchen eingereicht. Am 20. Dezem-

ber 1985 hat die BeschwerdefUhrerin den Anspruch 1 zuletzt 

revidiert und gleichzeitig die Beschreibung angepa3t. 

Dieser Anspruch 1 unterscheidet sich von dem zurUckge-

wiesenen Anspruch 1 durch den ersten Teil, der wie folyt 

lautet: 

1. "Verwenduny von oliyo- oder polymeren Verbindungen der 

ailgemeinen Formel I ............................ - 

............................... als substantive Farbstoffe 

zum FLrben von ligninfreien Papierstoffen, wobei .... 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebuny der ange-

fochtenen Entscheidung und Patenterteilung auf Basis der 

obengenannten neuen Unterlagen. 

00072 	 ...  
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ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

2. Die PatentansprUche sind in formaler Hinsicht nicht zu be-

anstanden. Anspruch 1 ergibt sich kiar aus den ursprUng-

lichen AnsprUchen 1 und 3 in Verbindung mit Seite 13, Zei-

iCfl 26 bis 32 der Estoffenbarung. Anspruch 2 ergibt sich 

aus den ursprUnglichen AnsprUchen 2 und 3. 

3. Die Entscheidung der Vorinstanz kann keinen Bestand haben, 

well Gesichtspun]cte auBer Betracht gelassen wurden, die fUr 

die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer patentanmel-

dung wesentlich sind. So wurde - entgegen der stndigen 

Rechtssprechung der Karniner - die Frage der bestehenden 

technischen Aufgabe nicht untersucht; stattdessen wurde 

ausschliel3lich elne Druckschrift auf dem Gebiet der Photo-

sensibilisierungsfarbstoffe angezogen, das weit abliegt von 

jenem Fachgebiet, auf dem die Anmeldung liegt, nämlich dem 

des Frbens von Papier. Ferner wurde weder der Frage Beach-

tung geschenkt, warum der hier als zuständig anzusehende 

Fachmann die Entwicklung auf einem so fernen Fachgebiet 

verfolgt htte, noch warum er die beiläufige Aussage Uber 

die Subtantivitt der Farbstoffe, die völlig aul3erhalb des 

Rahmens der dort gegebenen Lehre steht, als Anregung fUr 

das Frben von Papier angesehen htte. Durch das Ubergehen 

dieser Fragen wurde die Rolle des Fachrnanns als MaBstab 

für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit verkannt. 

Zudem deutet der Umstand, daB die ZurUckweisung aus- 

schlieBlich auf einer fachfremden Entgegenhaltung basiert, 

(in weicher der dort gelehrte Lösungsvorschlag mit dem nach 

der vorliegenden Anmeldung Ubereinstimmt), auf eine unzu-

lässige ex post facto Betrachtungsweise hin. Die Ent- 

00072 	 . / . . 
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scheidung kann daher nicht bestehen bleiben, sie 1st 

vjelmehr aufzuheben. 

4. 	Bei dieser Sachiage 1st es unumgng1ich, daB die Kammer von 

der ihr durch Art. 111 (1) EPt) gegebenen t'löglichkeit der 

RUckverweisung ohne Sachentscheidung Gebrauch macht. Trotz 

BemUhungen der Kamrner konnte )ceine Druckschrift ermittelt 

werden, in der formelmä3ig nher bezeichnete Farbstoffe zum 

Fàrben von Papier, und - nach der nun vorgenornmenen Em-

schränkung - von lignlnfreiem Papier offenbart sind. J-lierzu 

bedarf es weiterer Ermittlungen, wofUr in erster Linle die 

Vorinstanz zuständig 1st. 

In diesem Zusammenhang sieht sich die Karrimer zu der Be-

merkung veranla3t, daB es geboten gewesen ware, bereits 

nach vorgenomniener Beschrnkung des Anrneldungsgegenstarides 

mm PrUfunysverfahren elne zustz1iche Recherche nit Sicht 

auf das einzig in der Anmeldung verbliebene Färben von 

Papier zu veranlassen, zumal erkennbar war, daB die einzige 

im Recherchenbericht zitierte Entgegenhaltung von diesem 

Fachgebiet welt entfernt war und keinen relevanteri Stand 

der Technik mehr darstellen konnte. 

Soilte sich daraus ergeben, daB das Färben dieser Papiere 

bereits bekannt 1st, so 1st zunchst die technlsche Aufyabe 

zu ermittein, die aus objektiver Sicht gegenUber dem Stand 

der Technik bestand, der dem Anmeldungsgegenstand am 

nchsten icomnit (Bereltstellung weiterer oder In bestimmter 

Weise verbesserter Farbstoffe). 

Nach Untersuchung der Frage, ob diese Aufgabe durch den 

anmeldungsgemä3en Losungsvorschlag tatsächlich gelöst 1st, 

1st der relevante Stand der Technik daraufhln zu unter-

suchen, ob die anmeldungsgemäf3e Lösung der bier bestehenden 

Aufgabe aus der Slcht dieser Aufgabe das Wissen und Können 

des einschlägigen Fachmannes Ubersteigt (erflnderische 

Tätlgkeit) oder nlcht (kelne erflnderische Tätigkeit) Be! 

00072 .. . 1... 
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dieser Bewertung wird der sorgf1tigen Beantwortung der 

unter Abschnitt 3 erwhnten beiden Fragen besondere Be-

deutung zuzumessen sein. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens an 

die PrUfungsabteilung zurUckverwiesen. 

? 


