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Auf die europaische Patentanmeldung 81 103 327.3, die am
2. Mai 1981 unter Inanspruchnahme der Prioritdt vom

12. Mai 1980 eingereicht worden war, wurde am

30. November 1983 das europdische Patent 39 858 auf aer
Grunalage von fiunf Verfahrensanspriichen erteilt. Der
unabhidngige Anspruch 1 lautete wie folgt:

1. Verfahren zur Herstellung von Fettungsmitteln fur Leder
oder Pelze, daaurch gekennzeichnet, aabt man hdhere Fett-
sduren oder Ester hSherer Fettsduren der Kettenlangen Cg
bis Cp4 mittels Chlor und SO, ggf; unter UV-Bestrahlung
bei 20-90°C bis zu einem Gehalt an organisch gebundenem

Chlor von 5-30 Gewichtsprozent und einem Gehalt an S0,Cl-

'Gruppen von 1-20 Gewichtsprozent sulfochloriert, wobei das

Verhiltnis von Chloratom zu SO5Cl-Gruppen 0,7:1 bis 70:1
betragt, unda nachfolgend verseift.

Gegen die Patenterteilung wurden aufer von den beiden
Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden E2 una E4) noch von
zwel weiteren Einsprechenden (El una E3) fristgerecht
Einspruch eingelegt. Zur Stitzung der Einspruchsvorbringen
wuraen insgesamt 14 Dokumente genannt, wovon fir diese
Entscheidung von Bedeutung sind:

(5) FR-C- 849 393
(9) SU=-A- 339 543 (deutsche Ubersetzung), irrtumlicher-
weise als SU-Y- 339 543 bezeichnet.

Durch Entscheidung vom 29. April 1986 wies die Einspruchs-
abteilung die vier Einsprﬁche‘zurﬁck una fihrte dazu im
wesentlichen aus, der Gegenstana von Anspruch 1 sei neu
und beruhe auf einer erfinaerischen Tatigkeit. Die Neuheit

des Patentgegenstanaes gegenuber Dokument (9) werde aner-
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kannt, da die Berechnungen der Einsprechenden E3 im
Schreiben vom 17.8.1984 auf einer unwahrscheinlichen
Annahme beruhten. Die erfinderische Tétigkeit der gemas
Anspruch 1 hergestellten Produkte ergebe sich aus vier
iiberraschenden Vorteilen gegeniiber Beispiel 1 von Dokument
DE-C-2 245 077 (6).

Gegen diese Entscheidung haben die Beschweraefiihrerinnen
mit Schreiben eingegangen am l. Juli 1986 bzw. am

l. August 1986 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebe-
griindungen wuraen fristgerecht nachgereicht. Fur beiae
Beschweraen ist jeweils die vorgeschriebene Gebihr
rechtzeitig entrichtet worden.

Am 11. Mirz 1987 hat die Beschwerdegegnerin (Patentin-
haberin) einen gednderten Hauptanspruch vorgelegt.

Sie macht im wesentlichen geltend, dals die Neuheit des nun
geltenden Anspruchs 1 durch die Versuchsberichte aer
beiden Beschwerdefihrer nicht in Frage gestellt weraen
kdnne. Ferner beruhe die Verneinung einer erfinaerischen
Tidtigkeit auf widerspriichlichen Versuchsergebnissen. Auch
wiirden aurch die vorgelegten Vergleichsversuche die Vor-
teile, die die Produkte des erfindungsgemdten Verfahrens
gegeniiber dem am ndchsten kommenden Produkten des Stanaes
der Technik aufweisen, nicht in Frage gestellt.

In Antwort auf eine Mitteilung der Kammer, in welcher
starke Zweifel an der Patentierbarkeit des Anmelaungs-
gegenstandes im Hinblick auf Dokument (5) deutlich zum
Ausdruck kamen, hat sowohl aie Beschwerdegegnerin als auch
eine aer Beschwerdefilhrerinnen (E2) aus eigener Initiative
neue Vergleichsversuche vorgelegt, die sich allesamt auf
Handelsprodukte beziehen.

el
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In aer miindlichen Verhandlung am 15. September 1987 haben
die Beschwerdefihrerinnen die Neuheit des Patentgegen-
standes gegeniiber (5) bestritten. Sie machten ferner gel-
tend, dat selbst wenn man die Neuheit anerkennen wirde,
der beanspruchte Gegenstand nicht gewdhrbar wire, da ihrer
Auffassung nach dieser nichts anderes umfabt, als die in
Dokument (5) beschriebene chlorierende Sulfochlorierung
von Ausgangsprodukten,'die z.T. mit denjenigen des Streit-
patents (z.B. Olivendl und Schweineschmalz) identisch

sind.

Die Beschwerdegegnerin'hat diesem Vorbringen widersprochen
und an Hand eines verfahrensbezogenen Merkmalvergleichs
sowie eigener Angaben zur molekularen Zusammensetzung der
Verfahrensprodukte gemalb Streitpatent eine Auswahl gegen-
iber Dokument (5) geltena gemacht. :

Die Beschwerdefithrerinnen beantragen die Aufhebung der an-
gefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europdischen
Patents Nr. 39 858.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschweraden zuruck=

zuweisen und das Patent mit den Unterlagen gemaL Schreiben
vom 11. Marz 1987 aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilts-
weise das Patent mit den Anspriichen 1-5 gemdls Hilfsantrag

1 vom 15. September 1987, weiter hilfsweise das Patent mit
den Anspriichen 1-3 gemdals Hilfsantrag 2 vom 15. Septem-

ber 1987 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt zusatzlich, ihr Gelegen-
heit zu geben, einen Vergleichsversuch gegeniiber Dokument
(5) unter Verwendung von Schweineschmalz, Olivendl sowie

Talg vorzulegen.

Anspruch 1 gemafs Hauptantrag lautet wie folgt:
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1. Verfahren zur Herstellung von Fettungsmitteln fiir Leder
oder Pelze, dadurch gekennzeichnet, dat man Ester hdherer
Fettsduren aer Kettenldngen Cg bis Cy4 mittels Chlor und
SO, ggf. unter UV-Bestrahlung bei 20-90°C bis zu einem Ge-
halt an organisch gebundenem Chlor von 5-30 Gewichtspro-
zent und einem Gehalt an SO,Cl-Gruppen von 1-20 Gewichts-
prozent sulfochloriert, wobei das Verhdltnis von Chloratom
zu SO,Cl-Gruppen 0,7:1 bis 70:1 betrdgt, una nachfolgena

verseift.

Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich hiervon daadurch,
dat einerseits fir die Reaktion mittels Chlor una SO, das
Molverhdltnis durch einfigen von “im Molverhdltnis 85:1
bis 1,4:1" und andererseits die Reaktionsdauer durch
einfiigen von “innerhalb von 2 bis 10 Stunaen" angegeben

wira.

Der zweite Hilfsantrag unterscheiaet sich vom Hauptantrag
dadurch, dat der Ausdruck "Ester hdherer Fettsduren aer
Kettenldngen Cg bis Cy4" ersetzt wird durch “"Methylester
hdherer Fettsduren der Kettenléngen Cjg bis Cyp"-

Entscheidungsgriinde

1.

03772

Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 una
Regel 64; sie sind aaher zuldassig.

Keine der Anspruchsformulierungen gemdft aen Antrdgen der
Beschwerdegegnerin ist nach Ansicht der Kammer in
formeller Hinsicht zu beanstanden, da die vorgenommenen
Anderungen ohne Ausnahme jeweils eine sich im Rahmen aer
Artikel 123 (2) una (3) EPU zuladssige Einschrankung aes
Patentbegehrens gegeniiber der erteilten Fassung aarstellt.

Y
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Seitens der Beschwerdefiihrerinnen wurden diesbeziiglich

auch keine Einwande erhoben.

Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein einstufiges
Verfahren zur Herstellung von Fettungsmitteln fir Leader
oder Pelze, wobei man Ester hcherer Fettsduren in an sich
bekannter Weise sulfochloriert durch gleichzeitiges Ein-
leiten von Chlor und SO0, und nachfolgend verseift (vgl.
Spalte 2, Zeilen 38 - 40 des Streitpatents).

Am nichsten kommender Stand der Technik ist Dokument (5),
welches ebenfalls ein einstufiges Verfahren beschreibt,
bei dem tierische und pflanzliche Ole mit Hilfe eines
gasfﬁrmigeh Gemisches aus Chlor und SO, sulfochloriert
werden koénnen. Obwohl die in aen Ausflirungsbeispielen
beschriebene Umsetzung mit Paraffin bzw. mit Benzol als
Ausgangsprodukt vorgenommen wurde, wird in aer Beschrei-
bung darauf hingewiesen, dat han ebenso erfolgreich
Schweineschmalz, Olivendl oder Talg behandelt hat una dab
unter den Begriff "kohlenwasserstoffhaltige Verbindungen"
nicht nur reine Kohlenwasserstoffe, sondern auch aeren
Derivate, wie z.B. Fettsauren, Fette oder tierische una
pflanzliche Ole fallen (siehe Seite 4, Zeilen 71 bis 74
und 89 is 93 und Seite 22, Zeilen 8 bis 15).

Durch Verseifung der mit solchen Ausgangsstoffén erhalte-
nen Reaktionsprodukte entstehen u.a. Produkte die viel-
filtige Verwendung finden, z.B. als Fettungsmittel fir aie
Behandlung von Leder (siehe Seite 4, Zeile 101 bis Seite
5, Zeile 11 und Beispiel 36, Seite 14/15).

Beim Durchleiten von Chlor unda SO; in einem Volumenver-
h3dltnis von 2:1 durch Benzol bei Raumtemperatur fdngt aas
auf diese wWeise erhaltene Reaktionsprodukt etwa nach einer

halben Stunde an aus der gesdttigten L6sung auszufallen.
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Es wurae auch festgestellt, dab aie Reaktionsgeschwindig-
keit u.a. durch Hitze una Licht beschleunigt werden kann
unda hieraurch die Méglichkeit besteht, die Reaktion zu
kontrollieren (siehe Seite 4, Zeilen 75 bis 86 una Zeilen
94 bis 100).

Gemab Beispiel 1 wira Paraffin bei 90-95°C verflissigt.
Anschliefend wird Chlor und SO, durch aie auf aiese Weise
erhaltene Flissigkeit geleitet. Nachdem eine Gewichtszu-
nahme von 20 bis 25% erreicht ist, wird die Temperatur auf
40 bis 45°C heruntergesetzt und die Behandlung bei aieser
Temperatur fortgesetzt. Die Zahl der hierdurch erhaltenen
Subtituenten mit S una/oder Chlorsubstituenten hdngt von
aer Reaktionszeit ab und kann von einer Substitution bis
zur vollstdndigen Substitution reichen (siehe Seite 3,
Zeilen 27 bis 64).

Das Reaktionsprodukt von Kohlenwasserstoffen mit einem
Gasgemisch aus Chlor und SO; enthidlt beadeutenae Mengen an
sowohl sulfochlorierten Kohlenwasserstoffen, als auch an
chlorierten Derivaten dieser sulfochlorierten
Kohlenwasserstoffe (siehe Seite 20, Zeilen 86 bis 92).

Gegeniiber Dokument (5) bestand aie Aufgabe aaher aarin,
aas bekannte Verfahren daaurch zu verbessern, daf bei
Verwendungen Ester hdherer Fettsduren ein erwiinschtes
Ergebnis (Sulfochlorierungsgraa) gewahrleistet ist.

Diese Aufgabe wira sowohl gemagt Anspruch 1 aes Hauptan-
trages als auch der Hilfsantrdge 1 und 2, aadurch geldst,
aal man aie jeweiligen Ausgangsstoffe unter den jeweiligen
Verfahrensbedingungen bis zu dem gewunschten Grad sulto-
chloriert, d.h. bis zu einem Gehalt an organisch gebun-
denem Chlor von 5-30% Gewichtsprozent und einem Gehalt an
S§0,Cl-Gruppen von 1-20 Gewichtsprozent, wobei das Verhdlt-

Y
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nis von Chloratom zu SO;Cl-Gruppen 0,7:1 bis 70:1 be-
tragt. '

Daf hierdurch die bestehenae Aufgabe tatsachlich geldst
wird, ist insbesondere durch Beispiel 1 der Streitpatent-
schrift glaubhaft belegt, da nicht nur der Gehalt an Chlor
bzw. So0,5Cl in den angegébenen Bereich f&allt, sonaern auch
das Verhdltnis von Chloratom zu SC,Cl (ca. 6:1), wenn man
fiir diese Berechnung aas von aer Beschwerdefilhrerin in der
miindlichen Verhandlung angegebene Molekulargewicht fur
Télgfettsﬁuremethylester (MG ca. 290) annimmt.

Da die Beschweraefilhrerinnen weder diese Angabe, noch die
iibrigen produktbezogenen Angaben in den Beispielen 1 bis 4
oder den Anspriichen in irgendeiner Weise in Zweifel gezo-
gen haben, eriibrigen sich weitére Ausfithrungen hierzu.

Hinsichtlich der Neuheit des Anspruchs 1 gemat Hauptantrag
stellt sich zundchst die Frage aer Neuheit des Verfahrens
gegeniber Dokument (5), welches dem'Streitpatent am
ndchsten kommt.

Der Kammer ist dabei weder entgangen, aab in Anspruch 1
keine Angaben zur Reaktionszeit unda zum Molverh3ltnis von
Chlor zu SO, gemacht wufden, noch dat in der Beschreibung
der Streitanmeldung ausdriicklich aarauf hingewiesen wira,
dab die Ausgangsstoffe (z.T. die gleichen wie in der
Entgegenhaltung) in an sich bekannter Weise sulfochloriert
werden. Gemab Streitpatent ist aber hierunter neben aem
gleichzeitigen Einleiten von Chlor und SO, im Molverhdlt-
nis von 85:1 bis 1.4:1 (Uberschut an Chlor) una einer
Reaktionstemperatur von 20 - 90° C, auch eine begrenzte
Reaktionsdauer von etwa 2-10 Stunden zu verstehen (siehe

Spalte 2, Zeilen 38 bis 52 des Streitpatents).



03772

8 T 199/86

Wenngleich gegeniiber Dokument (5) Ubereinstimmung besteht
hinsichtlich aer zu verwendenden Ausgangsstoffe, Tempera-
turen und des Molverhdltnisses, wird jedoch im Streitpa-
tent einaeutig eine begrenzte Reaktionsdauer festgelegt,
deren Ober- una Untergrenze sich nicht unmittelbar aus der
Entgegenhaltung entnehmen lassen. In der Entgegenhaltung
wird aie Reaktionszeit abhdngig gemacht von aem ange-
strebten Grad der Substitution, aer von einer Substitution
bis zur vollst#naigen Substitution reichen kann. Aus aem
Hinweis in (5), dat aas Reaktionsproaukt bedeutenae Mengen
an sowohl sulfochlorierten Kohlenwasserstoffen, als auch
an chlorierten Derivaten davon enthdlt, ist zwar erkenn-
bar, dab daiese Substitution eine chlorierenae Sulfo-
chlorierung im Sinne des Streitpatents sein kann, jeaoch
146t sich daraus die hierzu bendtigte Reaktionsdauer nicht
direkt ermitteln.

Da auch aie lbrigen Angaben zur Reaktionszeit in aieser
Entgegenhaltung nicht innerhalb des im Streitpatent an-
gegebenen Zeitraums liegen, ist davon auszugehen, aab eine
begrenzte Reaktionszeit von etwa 2-10 Stunden nicht unmit-
telbar aus dem Inhalt von Dokument (5) abgeleitet werden
kann.

Die Neuheit von Anspruch 1 des Hauptantrags kdnnte aaher
allenfalls aufgruna einer ausdriicklichen Aufnahme der
Reaktionszeit, die in der Beschreibung erwdhnt ist,
hergestellt werden.

Die davon abhidngigen Unteranspriche 2 bis 5 enthalten
offensichtlich Merkmale, die Dokument (5) nicht zu
entnehmen sind.

Dokument (9) beschreibt eine photochemische Sulfochlo-

rierung, wobei die Fettsdure bzw. deren Ester mit einem.
Gemisch aus Chlor una Schwefelaioxid unter Bestrahlung mit

ceafunn
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UV-Licht auf bekanﬁte‘Weise behandelt wird. Die auf adiese
Weise erhaltene Sulfochlormasse kann anschliebtend mit
Natronlauge verseift werden (siehe Anspruch und Seite 1,
letzter Absatz bis Seite 2, erster Absatz und Seite 3,

vierter Absatz).

Von den vier Ausfiihrungsbeispielen betrifft nur Beispiel 3
Fettsdureester als Ausgangsstoff filir die Sulfochlorierung.
Konkrete>Angaben iber Molverhdltnisse bei der Verwendung
von Ester werden weder in diesem Beispiel noch in aer Be-
schreibung gemacht, die leaiglich diesbeziigliche Angaben
in Zusammenhang mit Fettsdure als Ausgangsstoff enthdlt
und ein Molverhdltnis von Sdure zu Schwefelsdureanhydria
und Chlor wie 1: 1,1 :1 angibt, bei einer Reaktionsdauer
von 2-6 Stunden. Dies bedeutet aber, dat das hier einge-

‘setzte Gasgemisch einen Uberschu8 an SO; enthdlt una aie

Reaktionsbeaingungen daher nicht die gleichen sind wie im
Streitpatént, da wie weiter oben dargelegt, das Streit-
patent einen Uberschub an Chlor vorschreibt (Chlor unad S0,
im Molverhdltnis von 85:1 bis 1,4:1).

Das Verfahren gemab Anspruch 1 des Hauptantrags ist aaher

gegeniiber Dokument (9) neu.

Das gleiche gilt fir die davon abhdngigen Unteranspriche 2
bis 5.

Trotz erheblicher Beaenken der Kammer hinsichtlich der
Anerkennung der Neuheit, kann es letztlich dahingestellt
bleiben, ob im vorliegenden Fall die Neuheit aes
Anmeldungsgegenstandes gegeniiber Dokument (5) anerkannt
werden kann, aa aufgruna der nachstehenden Ausfihrungen
die Patentierbarkeit aes beanspruchten Verfahren aus einem

anderen Grund ohnehin zu verneinen ist.

R
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Die unter Punkt 7.1 und 7.2 gemachten Ausfithrungen gelten
auch fiir das Verfahren gemaf Hilfsantrag 1, das sich von
denjenigen des Hauptantrags nur in formeller Hinsicht
unterscheiacet, da nunmehr in Ubereinstimmung mit der
Beschreibung des Streitpatents auch aie beiden ilibrigen
verfahrenswesentlichen Merkmale (Molverhdltnis und Reak-
tionsdauer) in den Hauptverfahrensanspruch aufgenommen
wuraen.

Das Verfahren gemdfs Hilfsantrag 2 ist gegeniiber den Doku-
menten (5) und (9) allein schon dadurch neu, dat der
Hauptverfahrensanspruch auf Methylester hdherer Fettsduren
der Kettenldngen Cjg bis C3g als Ausgangsstoffe einge-
schrankt wurde, die in keiner der Entgegenhaltungen
erwdhnt werden.

Es ist daher zu untersuchen, ob angesichts der gestellten
Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer erfinaeri-
schen Tdtigkeit beruht.

Wie aus den Ausfilhrungen unter Punkt 4 und 7.1 oben er-
sichtlich, vermittelt Dokument (5) eindeutig die Lehre,
aabt nicht nur Kohlenwasserstoffverbindungen wie Paraffin
oder Benzol mittels Chlor und SO, sulfochloriert werden
kdénnen, sondern auch Derivate davon, insbesonaere Fett-~
sduren, tierische und pflanzliche Fette unad Ole, d.h. also
z.T. die gleichen Ausgangsstoffe wie im Streitpatent.

Aus dem ausdriicklichen Hinweis 1n dieser Entgegenhaltung,
aab man auber Paraffin una Benzol, ebenso erfolgreich
Talg, Schweineschmalz und Olivendl behandelt hat, mut aer
Fachmann aber schlieben, dat es sich hierbei keineswegs
nur um unerprobte, hypothetische Ausgangstoffe hanaelt,
sonaern um solche, die aufgruna positiver praktischer

coofoen
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Erkenntnisse fiir den hier vorgesehenen Zweck geeignet

sind.

Da in dem Beispiel mit Benzol ein Volumenverhdltnis von
Chlor zu SO, von 2:1 angegeben wird und in der iibrigen
Beschreibung keine weiteren Angaben Uber Volumenverhalt-
nisse enthalten sind, wird der Fachmann bei dem Versuch
Olivendl oder dgl. zu sulfochlorieren, diese konkrete
Information sicherlich nicht unbeachtet lassen. Einen
Grunda anzunehmen, dat fuir solche Ausgangsstoffe ganz

- andere Reaktionsbedingungen gelten sollen, ist Dokument
(5) jedenfalls nicht zu entnehmen. Es ist daher davon
auszugehen, dat der Fachmann auch fiir die Behandlung von
tierischen und pflanzlichen Fetten und Olen, ein Volumen-
verhdltnis von Chlor zu SO; von 2:1 auf jeden Fall in
Betracht ziehen wird. '

Aus (5) ist auterdem bekannt, dafs die Reaktion bei Raum-
temperatur oder bei erhShter Temperatur stattfinden kann
und dab der Grad der Substitution von der Reaktionsdauer

. abhdngig ist. Der Fachmann weil demnach, dab er die Sub-
stitution mit Hilfe der Reaktionszeit steuern kann und auf
diese Weise eine Palette von Reaktionsprodukten hefstellen
kann, die von wenig substituierten Produkten bis zu prak-
tisch vollstdndig substituierten Produkten reicht, wobei
die Reaktion z.B. eine chlorierende Sulfochlorierung sein
kann, die im Reaktionsproaukt zu bedeutenden Mengen an
sowohl sulfochlorierten Stoffen, als auch an chlorierten
Derivaten davon fithrt. Durch anschliebende Verseifung
entstehen Produkte, die vielfaltige Verwendung finden,
z.B. als Zusatz in allen Arten von Fettungsbdadern fir aie

Behandlung von Leder.

Da in Dokument (5) aber lediglich die jeweiligen Reak-
tionszeiten nicht im einzelnen angegeben sina, ist es dem

03772 oo/
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Fachmann letztlich nur iiberlassen, fiir einen gewilinschten
Grad der Substitution die entsprechende Reaktionsaauer zu
bestimmen. Nach Auffassung der Kammer dilirfte sich diese
jeaoch anhana einer zumutbaren Anzahl an Vorversuchen ohne
weiteres bestimmen lassen, da es sich hierbei um reine
Routinearbeit hanaelt.

Hinzu kommt noch, dat der Fachmann aus Beispiel 1 von Do-
kument (9) iiber die bei Sulfochlorierung iibliche Reak-
tionsdauer orientiert ist. In der miinalichen Verhanalung
waren sich alle anwesenden Parteien einig aariiber, dab
dieses Beispiel eine chlorierende Sulfochlorierung im
Sinne des Streitpatents beschreibt, nur dat aer Ausgangs-
stoff hier kein Fettsdureester ist, sondern eine unver-
esterte Fettsiure (Palmitinsdure), aie unter #&hnlichen
Beaingungen wie in Dokument (5) bei erhShter Temperatur
mit einem Gemisch aus Chlor und SO behandelt wira (Mol-
verhdltnis Chlor:So, von 1.5:1 gegen 2:1 in (5)). Da aber
die Lehre gemdbt (5) wie weiter oben dargelegt, auch
Derivate von kohlenwasserstoffhaltigen Verbinaungen, wie
Fettsduren bzw. deren Ester (Fette und Ole) betrifft,
erfahrt der Fachmann Uber dieses Beispiel, dabt unter
Reaktionsbedingungen, die aenjenigen der Entgegenhaltung
(5) dhnlich sina und zu einer chlorierenden Sulfo-
chlorierung filhren, die Reaktionsdauer 3 Stunaen betréagt.

Man kann daeshalb sogar davon ausgehen, dat auch ohne
routinemdbige Vorversuche aer Fachmann aufgruna all aieser
Informationen in der Lage ist, aie Reaktionsaauer bei Ver-
wenaung von natiirlichen Fetts&ureestern abzuschdtzen.

Bei dieser Sachlage kann aber das durch nichts belegte Ar-
gument der Beschweraegegnerin, dat im Streitpatent eine
nicht nahegelegte Auswahl getroffen wird, nicht Uber-

zeugen.
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9.3 Die Beschwerdegegnerin hat beharrlich versucht, die

erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens
'anhand iiberraschender Eigenschaften zu belegen. Besteht
die Aufgabe darin, ein Verfahren zu finden, welches
gegeniiber dem ndchstliegenden Stand der Technik zu
besseren Produkten ftihrt, kénnen in der Tat Vergleichs-

' versuche unter Umstdnden ein wichtiger Faktor bei aer
Beufteilung der erfinderischen Tdtigkeit darstellen. Nicht
hinreichend belegte Vorteile kdnnen aber aufgrund der
Rechtsprechung bei der Ermittlung der der Erfindung
zugrunde liegenden Aufgabe und damit fiir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden (vgl. T 20/81, "Aryloxybenzaldehyd", ABl. EPA
6/1982, S.217 - 225).

Die von der Beschwerdegegnerin anhanda von Vergleichs-
versuchen geltend gemachten Vorteile der gemab Streit-
patent erhaltenen Produkte kdnnen nicht bericksichtigt
werden, da diese Vergleichsversuche ohne Beriicksichtigung
des nichstliegenden Standes der Technik (Dokument (5))
gemacht wurden. In der Mitteilung der Kammer als Anlage
der Ladung zur mindlichen Verhanalung hat die Kammer
ausdriicklich auf diesen Stand der Technik hingewiesen. In
Antwort darauf hat die Beschweraegegnerin zwar neue
Vergleichsversuche vorgelegt, jedoch mit im Handel
erhdltlichen Produkten. Weder diese, noch die im Ein-
spruchsverfahren vorgelegten Versuche mit Proaukten gemab
dem entfernten Stand der Technik (6) kdnnen aber Ersatz
sein fiir den Nachweis einer erfinderischen Tatigkeit
gegeniber dem nichstliegenden Stand der Technik (siehe

T 164/83, Antihistaminika, ABl1 EPA 1987, 149-156, insbe-
sonders Punkt 8, letzter Absatz der Entscheiaungsgrinae).
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Aufgrund der vorstehenden Darlegungen ist aber nicht nur
das Verfahren gemdt Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 nahe-
gelegt, sondern auch das Verfahren, gemdft Hilfsantrag 2,
da nicht ersichtlich ist, warum nahegelegte Reaktions-
beaingungen, aie gliltig sind, fiir sowohl (unveresterte)
Fettsduren, als auch fir natirliche Fettsdureester
(tierische und pflanzliche Fette und Ole), nicht auch
giltig sein sollen fir niedere Ester bestimmter Fettsauren
(hier Methylester von Fetts&uren der Kettenldngen Cy bis
Ca0), die strukturmdbig zwischen den Fettsduren und den
natiirlichen Fettsaureestern anzusiedeln sind.

Aus alledem folgt, dabs aas Verfahren nach Anspruch 1 des
Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht (Art. 56 EPU).

Mit Anspruch fallen auch die davon abhdngigen Anspriche 2
bis 5 weg.

Aus aen weiter oben angegebenen Griinaen gilt das gleiche
sinngemdb auch fiir aas Verfahren gemat Hilfsantrag 1, bzw.
Hilfsantrag 2.

Die Beschwerdegegnerin hat in der miinalichen Verhanalung
zusdtzlich beantragt, ihr Gelegenheit zu geben, einen
Vergleichsversuch gegeniibber Dokument (5) unter Verwenaung
von Schweineschmalz, Olivendl sowie Talg vorzulegen.

wie schon unter Punkt 9.3 oben ausgefihrt, hat aie Be-
schwerdegegnerin in Antwort auf die der Ladung zur mind-
lichen Verhandlung beigefigten Mitteilung der Kammer nur
Versuche mit im Handel erhdltlichen Produkten vorgelegt
und somit die ihr gegebene Gelegenheit noch vor der mina-
lichen Verhandlung, oder spdtestens in der miindlichen Ver-
handlung relevante Vergleichsversuche gegeniiber dem
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nichsten Stand der Technik, n3mlich dem Dokument (5) vor-
zulegen, nicht ausgenutzt. Die Beschwerdegegnerin kann
auch nicht mit dem Argument gehdrt werden, daf ein solcher
Vergleich unsinnig ware, denn einmal sind Vergleichsver-
suche - wie bereits ausgefﬁhrt - grundsatzlich gegeniiber

dem nichstliegenden Stand der Technik durchzufthren una

‘zum anderen hat die Einsprechende (E2) zur Uberzeugung aer

Kammer ausgefiihrt, dat fur sie die Durchfihrung eines
solchen Vergleichsversuchs aurchaus als moglich erscheine.
Im Ubrigen besteht aufgrund der Relevanz des nichstliegen-
den Standes der Technik kein Grund zu vermuten, dab die
gemas Dokument (5) herstellbaren Produkte sich von den-
jenigen des Streitpatents unterscheiden.

Bei dieser Sachlage hatte die Kammer keinen Grund, dem
verspitet eingebrachten Antrag der Beschwerdegegnerin
stattzugeben. Die Kammer hat daher den Antrag aufgruna von
Artikel 114 (2) EPY zuriickgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1.

2‘

03772

Die angefochtene Entscheiaung wird aufgehoben.

Das europdische Patent Nr. O 039 858 wird widerrufen.

Der Geschdftsstellenbeamte Der Vorsitzende

F.Klein P.Langon



