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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europãische Patentaruneldung 81 103 327.3, die am 
2. Mai 1981 unter Inanspruchnahme der Prioritát vom 

12. Mai 1980 eingereicht woraen war, wurcie am 
30. bbvember 1983 aas europäische Patent 39 858 auf aer 
Grunalage von finf Verfahrensansprchen erteilt. Der 

unabh&igige Anspruch 1 lautete wie folgt: 

1. Verfahren zur Herstellung von Fettungsmitteln fizr Lecler 
oaer Pelze, daaurch gekennzeichnet, aaL man höhere Fett-
su.ren oder Ester h3herer Fettsäuren aer Ketten1.ngen C8 
bis C24 mittels Chior unci SO2 ggf. unter UV-Bestrahlung 
bei 20-90 ° C bis zu einem Gehalt an organisch gebundenem 
Chior von 5-30 Gewichtsprozent una einem Gehalt an S02C1-

Gruppen von 1-20 Gewichtsprozent sultochioriert, wobei das 

Verh1tnjs von Chioratom zu S02CI-Gruppen 0,7:1 bis 70:1 
betrgt, una nachfolgend verseift. 

Gegen die Patenterteilung wurden auLer von den beiden 

Beschwercieführerinnen (Einsprechenden E2 unci E4) noch von 
zwei weiteren Einsprechenden (El una E3) fristgerecht 
Einspruch eingelegt. Zur Stitzung der Einspruchsvorbringen 

wuraen insgesamt 14 Dokumente genannt, wovon für diese 
Entscheidung von Beaeutung sind: 

(5) FR-C- 849 393 
(9) SU-A- 339 543 (aeutsche Ubersetzung), irrtümlicher-

weise als SO-V- 339 543 bezeichnet. 

Durch Entscheiaung voin 29. April 1986 wies die Einspruchs-

abteilung die vier EinsprUche zurUck una fUhrte dazu im 

wesentlichen aus, der Gegenstana von Anspruch 1 sei neu 

und beruhe auf einer erfinaerischen Tätigkeit. Die Neuheit 
des Patentgegenstanaes gegenüber Dokument (9) wercie aner7- 
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2 	T 199/86 

kannt, da die Berechnungen der Einsprechenden E3 im 

Schreiben vom 17.8.1984 auf einer unwahrschei ilichen 

Annahme beruhten. Die erfinaerische Thtigkeit der gemlb  

Anspruch 1 hergesteliten Produkte ergebe sich aus vier 

Uberraschenden Vorteilen gegenilber Beispiel 1 von Dokument 

DE-C-2 245 077 (6). 

Gegen cilese Entscheiuung haben die BeschweraefVthrerinnen 

mit Schreiben eingegangen am 1. Juli 1986 bzw. am 

1. August 1986 Beschwerae eingelegt. Die Beschwerdebe-

grUndungen wuraen fristgerecht nachgereicht. Für beicie 

Beschweraen ist jeweils die vorgeschriebene Gebiihr 

rechtzeitig entrichtet worden. 

Am 11. März 1987 hat die Beschwerdegegnerin (Patentin-

haberin) einen geänderten Hauptanspruch vorgelegt. 

Sie macht im wesentlichen geltend, QaI die Neuheit des nun 

geltenden Anspruchs 1 durch die Versuchsberichte aer 

beiden Beschweraeführer nicht in Frage gesteilt weraen 

kbnne. Ferner beruhe die Verneinung einer erfinaerischen 

Ttigkeit auf widersprflchlichen Versuchsergebnissen. Auch 

wUrden aurch die vorgelegten Vergleichsversuche cue Vor-

teile, die die Produkte des erfindungsgemen Verfahrens 

gegenliber cern am nächsten kommenden Proaukten des Stances 

der Technik aufweisen, nicht in Frage gestelit. 

In Antwort auf eine r4itteilung aer Kanuner, in weicher 

starke Zweifel an aer Patentierbarkeit des Anmelaungs-

gegenstandes im Hinblick auf Dokument (5) deutlich zum 

Ausdruck kaznen, hat sowohi cue Beschweraegegnerin als auch 

eine aer Beschwerdefiirerinnen (E2) aus eigener Initiative 

neue Vergleichsversuche vorgelegt, die sich allesamt auf 

Hancielsprodukte beziehen. 
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3 	 T 199/86 

In aer mUndlichen Verhandlung am 15. September 1987 haben 
die Beschwerc1efthreriflflefl die Neuheit des Patentgegen-
standes gegenUber (5) bestritten. Sie machten ferner gel-
tend, dak selbst wenn man die Neuheit anerkennen wtzrde, 
der beanspruchte Gegenstand nicht gewirbar ware, da ihrer 

Auffassung nach dieser nichts anderes uinfat, als die in 
kument (5) beschriebene chiorierende Sulfochiorierung 

von Ausgangsproaukten, die z.T. mit denjenigen des Streit-
patents (z.B. Olivenbl und Schweineschmalz) identisch 
sind. 

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

Die BeschwerdefUhrerinnen beantragen die Authebung aer an-

gefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europaischen 

Patents Nr. 39 858. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschweraen zurUck-
zuweisen und das Patent mit den Unterlagen gemaL Schreiben 

vom 11. März 1987 aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilts-

weise das Patent mit den AnsprUchen 1-5 gemIi Hilfsantrag 
1 vom 15. September 1987, weiter hilfsweise aas Patent mit 

den AnsprUchen 1-3 gemlcib Hilfsantrag 2 vom 15. Septem- 

ber 1987 aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerctegegnerin beantragt zusätzlich, ihr Gelegen-

heit zu geben, einen Vergleichsversuch gegenUber 1ku1Ttent 
(5) unter Verwendung von Schweineschmalz, Olivenöl sowie 

Taig vorzulegen. 

Anspruch 1 gerifâL Hauptantrag lautet wie folgt: 
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4 	 T 199/86 

1. Verfahren zur }Ierstellung von Fettungsmitteln für Leaer 
oQer Peize, dadurch gekennzeichnet, daf man Ester hôherer 
Fettsäuren aer Kettenlngen C8 big C24 mittela Chior und 
SO2 ggf. unter UV-Bestrahlung bei 20-90 ° C bis zu einem Ge-
halt an organisch gebundenem Chior von 5-30 Gewichtspro-
zent una einem Gehalt an S02C1-Gruppen von 1-20 Gewichts-
prozent sulfochioriert, wobel das Verhitnis von Chioratom 
zu S02CI-Gruppen 0,7:1 bis 70:1 betrgt, una nachfolgena 
vergeift. 

Der erste fit if santrag unterscheidet sich hiervon ciaaurch, 
dab einerseits für die Reaktion mittels Chior unci SO2 clas 
Molverháitnis durch einfügen von "im Molverhältnis 85:1 
big 1,4:1" und anciererseits die Reaktionsdauer durch 
einfügen von "innerhaib von 2 big 10 Stunaen" angegeben 
wirci. 

Der zweite Rilfeantrag unterscheiaet sich vom Hauptantrag 
dadurch, claL. der Ausdruck "Eater herer Fettsäuren aer 
Kettenlängen C8  big C24" ersetzt wirci durch "Methylester 
herer Fettsäuren cier Kettenlängen C10 big C20'. 

Entscheidung.gründe 

Die Beechwerden entaprechen cien Artikeln 106 bis 108 unci 
Regel 64; sie sind aaher zulässig. 

Keine cler Anspruchsformulierungen geiri den Antrágen cier 
Beschwerdegegnerin ist nach Ansicht aer Kammer in 
formeller Hinsicht zu beanstanaen, cia die vorgenomxnenen 
Xnaerungen ohne Ausnahme jeweils eine sich im Rahmen aer 
Artikel 123 (2) una (3) EPtI zul.ssige Einschrnkung aes 
Patentbegehrens gegenUber cier erteilten Fassung ciarsteilt. 
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Seitens der BeschWerClefiihreriflflefl wurden diesbezUglich 
auch keine Einwände erhoben. 

rr Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein einstufiges 
Verfahren zur Herstellung von Fettungsmitteln fi.r Leder 

oder Peize, wobei man Ester höherer Fettsäuren in an sich 
bekannter %eise sulfochioriert aurch gleichzeitiges Em-
leiten von Chior una SO2 und nachfolgend verseitt (vgl. 
Spalte 2, Zeilen 38 - 40 des Streitpatents). 

Am nchsten konunenaer Stand cler Technik ist Dokument (5), 

weiches ebenfails ein einstufiges Verfahren beschreibt, 
bei dem tierische und pflanzliche ble mit Hilfe eines 
gasfOrmigen Gemisches aus Chior unci SO2 sulfochioriert 
werden können. Obwohl aie in aen AusfUrungsbeispielen 
beschriebene Umsetzung mit Paraffin bzw. mit Benzol als 
Ausgangsprodukt vorgenonmien wurae, wird in der Beschrei-
bungciarauf hingewiesen, daL man ebenso erfoigreich 

Schweineschmalz, OlivenBi oder Taig behanaelt hat una c1ak 
unter aen Begriff "kohlenwasserstoffhaltige Verbinctungen" 
nicht nur reine Kohienwasserstoffe, sonclern auch aeren 

Derivate, wie z.B. Fettsáuren, Fette oder tierische una 
pflanzliche ole fallen (siehe Seite 4, Zeilen 71 bis 74 

una 89 is 93 una Seite 22, Zeilen 8 bis 15). 

Durch Verseifung aer mit solchen Ausgangsstoffen erhalte-

nen Reaktionsprodukte entstehen u.a. Produkte die viel-
fältige Verwendung finden, z.B. als Fettungsmittel für ale 
Behanalung von Leaer (siehe Seite 4, Zeile 101 bis Seite 

5, Zeile 11 und Beispiel 36, Seite 14/15). 

Beim Durchleiten von Chior unci SO2 in einem VoluznenVer-

hältnis von 2:1 ciurch Benzol bei Raumtemperatur fngt aas 
auf diese Weise erhaltene Reaktionsproaukt etwa nach einer 

halben Stune an aus der gesttigten Lösung auszufallen. 
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6 	 T 199/86 

Es wurae auch festgestellt, dab aie Reaktionsgeschwindig-

keit u.a. ciurch Hitze una Licht beschleunigt werden kann 
una hierciurch die Möglichkeit beateht, die Reaktion zu 
kontrollieren (siehe Seite 4, Zeilen 75 bis 86 und Zeilen 
94 bis 100). 

Gemáb Beispiel 1 wira Paraffin bei 90-95C verfliasigt. 
Anschliebend wird Chior und SO2 aurch aie auf aiese Weise 
erhaltene F11.issigkeit geleitet. Nachdem eine Gewichtszu-
nahine von 20 bis 25% erreicht ist, wird aie Temperatur aut 
40 bis 45°C heruntergesetzt und die Behancilung bei aieser 
Temperatur fortgesetzt. Die Zahi der hierdurch erhaltenen 
Subtituenten mit S una/oaer Chiorsubstituenten hãngt von 
aer Reaktionszeit ab und kann von einer Substitution bis 
zur vollstänaigen Substitution reichen (siehe Seite 3, 
Zeilen 27 bis 64). 

Das Reaktionsproaukt von Kohienwasserstoffen mit einem 
Gasgemisch aus Chior und SO2 enthält beaeutenae Mengen an 
sowohi sulfochiorierten Kohienwasserstoffen, ala auch an 
chiorierten Derivaten dieser sultochiorierten 
Kohienwasserstoffe (siehe Seite 20, Zeilen 86 bis 92). 

5. 	GegenUber Dokument (5) bestand aie Aufgabe aaher aarin, 
aas bekannte Verfahren claQurch zu verbessern, aab bei 
Verwendungen Ester hherer Fettsäuren ein erwUnschtes 
Ergebnis (Sulfochlorierungsgraa) gewhrleistet ist. 

Diese Aufgabe wircl sowohi gemb Anspruch 1 aes Hauptan-
trages ala auch aer Hilfsantrâge 1 und 2, aaaurch gethst, 
aaI man aie jeweiligen Ausgangsstoffe unter den jeweiligen 
Verfahrensbedingungen bis zu dem gewinschten Graa sulto-
chioriert, a.h. bis zu einem Gehalt an organisch gebun-
denem Chior von 5-30% Gewichtsprozent una einem Gehalt an 
s02C1-Gruppen von 1-20 Gewichtsprozent, wobei aas Verhält- 
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7 	 T 199/86 

nis von Chioratom zu S02C1-Gruppen 0,7:1 bis 70:1 be-

trâgt. 

	

6. 	DaL hieraurch die bestehenae Aufgabe tatsáchlich gerôst 
wira, ist insbesonaere aurch Beispiel 1 der Streitpatent-
schrift glaubhaft belegt, aa nicht nur der Gehalt an Chior 

bzw. S02C1 in den angegebenen Bereich fällt, sonaern auch 
aas Verhältnjs von Chioratom zu S02C1 (ca. 6:1), wenn man 

für diese Berechnung das von aer Beschwerdeführerin in Qer 

mUndlichen Verhandlung angegebene Molekulargewicht fir 
Talgfettsäuremethylester (MG Ca. 290) annixnmt. 

Da die Beschweraefihrerinnen weder these Angabe, noch die 
übrigen produktbezogenen Angaben in den Beispielen 1 bis 4 
oder den AnsprUchen in irgendeiner Weise in Zweitel gezo-
gen haben, erUbrigen sich weitere Ausfilhrungen hierzu. 

	

7.1 	Hinsichtlich der Neuheit aes Anspruchs I gemUL Hauptantrag 
stelit sich zunächst die Frage aer Neuheit des Verfahrens 
gegenüber Dokuxnent (5), weiches aem Streitpatent am 
nächsten komint. 

Der Kammer ist aabei weder entgangen, aafa in Anspruch 1 

keine Angaben zur Reaktionszeit una zum Molverhältnis von 

Chior zu SO2  gemacht wuraen, noch daL in der Beschreibung 

der Streitanmeidung auscirUcklich aarauf hingewiesen wira, 
daf die Ausgangsstoffe (z.'I. die gleichen wie in der 

Entgegenhaltung) in an sich bekannter Weise sultochioriert 

weraen. Gemá1 Streitpatent ist aber hierunter neben aem 

gleichzeitigen Einleiten von Chior una SO2 im Molverhält-
nis von 85:1 bis 1.4:1 (iiberschuk an Chior) una einer 
Reaktionstemperatur von 20 - 90 °  C, auch elne begrenzte 
Reaktjonsdauer von etwa 2-10 Stunden zu versteheri (siehe 

Spalte 2, Zeilen 38 bis 52 des Streitpatents). 
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8 	 P 199/86 

Wenngieich gegenliber Dokument (5) Ubereinetinunung beeteht 
hinsichtlich aer zu verwendenaen Ausgangastoffe, Tempera-
turen und dee Molverhältnisees, wirci jedoch im Streitpa-
tent eincleutig eine begrenzte Reaktionedauer festgelegt, 
cieren Ober- una Untergrenze sich nicht unmittelbar aus cler 
Entgegerthaltung entnehmen lassen. In aer Entgegenhaltung 
wjra die Reaktiongzeit abhängig gemacht von aem ange-
strebten (raa der Substitution, aer von ei.ner Substitution 
bis zur voilstänaigen Substitution reichen kann. Aus aem 
Hinweis in (5), daL aae Reaktionsproaukt bedeutenae Mengen 
an sowohi sulfochiorierten Kohienwasserstotfen, ale auch 
an chiorierten Derivaten ciavon enth1t, jet zwar erkenn- 
bar, daL diese Substitution eine chlorierenae Suit o-
chiorierung im Sinne dee Streitpatents sein kann, jeaoch 
1á1t sich daraus die hierzu benötigte Reaktionsdauer nicht 
direkt ermittein. 

Da auch die Ubrigen Angaben zur Reaktionszeit in clieser 
itgegenhaitung nicht innerhaib ace im Streitpatent an-

gegebenen Zeitraums liegen, jet aavon auezugehen, aaL eine 
begrenzte Reaktionszeit von etwa 2-10 Stunaen nicht unxnit-
telbar aus dem Inhalt von Dokument (5) abgeleitet wercien 
kann. 

Die Neuheit von Anspruch 1 aes Hauptantrage könnte ciaher 
allenf ails aufgruna einer ausarUcklichen Aufnahme cier 
Reaktionszeit, die in aer Beschreibung erwhnt jet, 

hergeetelit werden. 
Die davon abhángigen UnteraneprUche 2 bis 5 enthalten 
offensichtlich Merkmale, die Dokurnent (5) nicht zu 
entnehmen sina. 

7.2 	Dokument (9) beechreibt eirie photochemieche Sulfochlo- 
rierung, wobei die Fettsäure bzw. aeren Ester mit einem. 
Gemisch aus Chior una Schwefelaioxia unter Bestrahiung mit 
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tJV-Licht auf bekannte ?eise behandelt wird. Die auf these 
Weise erhaltene Suifochiormasse kann anschlieLend mit 
Natronlauge verseift werden (siehe Anspruch und Seite 1, 
letzter Absatz bis Seite 2, erster Absatz una Seite 3, 

vierter Absatz). 

Von den vier Ausfihrungsbeispielen betrif ft nur Beispiel 3 
Fettsäureester als Ausgangsstoff für aie Sulfochiorierung. 

Konkrete Angaben •über Molverh1tnisse bei aer Verwenaung 
von Ester weraen weder in diesem Beispiel noch in aer Be-
schreibung gemacht, die leaiglich diesbezigliche Angaben 
in Zusammenhang mit Fettsäure als Ausgangsstoff enthält 
una ein Molverháltnis von Säure zu Schwefelsäureanhyarid 
unci Chior wie 1: 1,1 :1 angibt, bei einer Reaktionsdauer 
von 2-6 Stunden. Dies beaeutet aber, da1 aas hier einge-

setzte Gasgemisch einen UberschuB an SO2 enthält una aie 
Reaktionsbeaingungen daher nicht die gleichen sina wie im 
Streitpatent, aa wie weiter oben aargelegt, das Streit-

patent einen UberschuL an Chior vorschreibt (Chlor una SO 2  

im Molverhltnis von 85:1 bis 1,4:1). 

Das Verfahren gemáf Anspruch 1 des Hauptantrags ist aaher 

gegenUber Ikument (9) neu. 

Das gleiche gilt für die aavon abhngigen Unteranspfüche 2 

bis 5. 

7.3 	Trotz erheblicher Beaenken cler Kamxner hinsichtlich aer 

Anerkennung der Neuheit, kann es letztlich aahingestellt 
bleiben, ob im vorliegenden Fall die Neuheit aes 
Anmeldungsgegenstanaes gegenUber tkument (5) anerkannt 

wercten kann, aa aufgruna der nachstehenden Ausführungen 
die Patentierbarkeit aes beanspruchten Verfahren aus einem 

anderen Grund ohnehin zu verneinen ist. 
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8.1 	Die unter Punkt 7.1 und 7.2 gemachten AusfUhrungen gelten 
auth für daB Verfaliren geideAb Hilfsantrag 1, das sich von 
denjenigen des Hauptantrage nur in formeller Hinsicht 
unterscheiaet, da nunmehr in Obereinstimmung mit cier 
Beschreibung des Streitpatents auch aie beiaen Ubrigen 
verfahrenewesentlichen t4erkinale (Molverhältnis und Reak-
tionsclauer) in den Hauptverfahrensanspruch aufgenonmien 
wurden. 

	

8.2 	Das Verfahren gem&L Hilfsantrag 2 ist gegentaber den Doku- 
menten (5) una (9) allein sChOfl dadurch neu, aaJ der 
Hauptverfa]irensanspruch auf t4eth'1ester hierer Fetts&uren 
aer Ketten1ngen C10 bis C20 ala Ausgangastofte einge- 
schrnkt wurQe, die in keiner aer Entgegenhaltungen 
erwähnt werden. 

	

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

	

9.1 	Wie aus aen Ausfihrungen unter Punkt 4 und 7.1 oben er- 
sichtlich, vermittelt Dokument (5) einaeutig cue Lehre, 
aadi nicht nur Kohlenwasserstoffverbindungen wie Paraffin 
ocier Benzol mittels Chior und SO2 sulfochioriert wercuen 
knnen, sonciern auth Derivate davon, insbesonaere Fett-
säuren, tieriache und pflanzliche Fette una Ole, d.h. also 
z.T. die gleichen Ausgangsstoffe wie im Streitpatent. 

Aus den ausdrUcklichen Hinweis in dieser Entgegenhaltung, 
aab man auIer Paraffin uria Benzol, ebenso erfoigreich 
Taig, Schweineschmalz uncu Olivenöl behandelt hat, muI cler 
Fachmann aber schlieLen, daI es sich hierbei keineswegs 
nur urn unerprobte, hypothetische Ausgangstotfe hancielt, 
sonuern urn solche, die aufgruna positiver praktischer 
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Erkenntnisse für den hier vorgesehenen Zweck geeignet 

sina. 

Da in aem Beispiel mit Benzol ein Volumenverhâltnis von 
Chior zu SO2 von 2:1 angegeben wirci und in cier Ubrigen 
Beschreibung keine weiteren Angaben über Volumenverh7ált-
nisse enthalten sind, wird der Fachmann bei dem Versuch 
Olivenól octer agl. zu sulfochlorieren, diese konkrete 
Information sicherlich nicht unbeachtet lassen. Elnen 
Gruna anzunehmen, daI fr soiche Ausgangsstoffe ganz 
andere Reaktionsbedingungen gelten sollen, ist Dokuznent 

(5) jedenfalls nicht zu entnehmen. Es ist daher aavon 
auszugehen, daf der Fachmann auch für aie Behanalung von 
tierischen una pflanzlichen Fetten una blen, ein Volumen-
verhältnis von Chior zu SO2 von 2:1 auf jeden Fall in 
Betracht ziehen wird. 

Aus (5) ist auferem bekannt, dab die Reaktion bei Raum-
temperatur oder bei erhöhter Temperatur stattfinaen kann 
una ciaf der Grad der Substitution von der Reaktionsaauer 
abhngig ist. Der Fachmann weif demnach, daL er die Sub-
stitution mit Hilfe aer Reaktionszeit steuern kann und auf 
diese Weise eine Palette von Reaktionsproctukten hersteilen 
kann, die von wenig substituierten Produkten bis zu prak-

tisch vollständig substituierten Produkten reicht, wobei 
die Reaktion z.B. eine chiorierende Sulfochiorierung sein 

kann, die im Reaktionsprodukt zu bedeutenden Mengen an 
sowohi sulfochiorierten Stoffen, als auch an chlorierten 

Derivaten davon fUhrt. Durch anschlieIenae Verseifung 

entstehen Produkte, die vielfáltige Verwendung finden, 

z.B. als Zusatz in alien Arten von Fettungsbdern für cue 

Behandlung von Leder. 

Da in Dokument (5) aber lediglich die jeweiligen Reak-
tioriszeiten nicht im einzelnen angegeben sina, ist es cietn 
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Fachmann letztlich nur Uberlassen, für einen gewl3nschten 
Graa der Substitution die entsprechenae Reaktionsaauer zu 
bestimmen. Nach Auffassung der Kammer aUrfte sich diese 

jeaoch anhanci einer zurnutbaren Anzahl an Vorversuchen ohne 

weiteres bestimmen lassen, da es sich hierbei urn reine 

Routinearbeit hanaelt. 

9.2 	Hinzu komrnt noch, daI aer Fachrnann aus Beispiel 1 von Do- 

kument (9) Uber die bei Sultochiorierung Ubliche Reak-

tionsdauer orientiert jet. In der münalichen Verhancilung 
waren sich alle anwesenaen Parteien einig QarUber, dab 

aieses Beispiel eine chlorierenae Sulfochiorierung im 

Sinne aes Streitpatents beschreibt, nur dab aer Ausgangs-
stoff hier kein Fettsureester jet, sondern eine unver-

esterte Fettsäure (Palmitinsäure), aie unter ähnlichen 

Beaingungen wie in Dokument (5) bei erh3hter Temperatur 

mit einem Gemisch aus Chior und SO2 behandelt wira (Mol-
verh1tnis Chlor:S02 von 1.5:1 gegen 2:1 in (5)). Da aber 

die Lehre gemb (5) wie weiter oben aargelegt, auch 
Derivate von kohlenwasserstoffhaltigen Verbinaungen, wie 

Fettsäuren bzw. deren Ester (Fette und 1e) betrif ft, 

erfâhrt Qer Facluuann •über dieses Beispiel, dab unter 

Reaktionsbedingungen, die aenjenigen der Entgegerthaltung 

(5) áhn1ich gina und zu einer chiorierenden Sulfo-

chlorierung fWiren, die Reaktionsaauer 3 Stunaen beträgt. 

Man kann aeshaib sogar davon ausgehen, dab auch ohne 

routinemIaige Vorversuche aer Fachmann aufgruna all aieser 

Informationen in aer Lage jet, aie Reaktionsclauer bei Ver-
wenaung von natUrlichen Fettsureestern abzuschätzen. 

Bel dieser Sachiage kann aber aas durch nichts belegte Ar-

gument aer Beschweraegegnerin, dab im Streitpatent eine 

nicht nahegelegte Auswahl getroffen wird, nicht tiber-

zeugen. 
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9.3 	Die Beschwerdegegflerifl hat beharriich versucht, die 
erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens 
anhand Uberraschender Eigenschaften zu belegen. Besteht 
die Aufgabe darin, ein Verfahren zu finden, weiches 

gegenUber dem nchst1iegenden Stand der Technik zu 
besseren Produkten fhrt, kônnen in der Tat Vergleichs-
versuche unter Umstnden ein wichtiger Faktor bei cier 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aarstellen. Nicht 
hinreichend belegte Vorteile können aber aufgrund der 
Rechtsprechung bei der Ermittiung der der Erfindung 
zugrunae liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung 

der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen 
werden (vgl. T 20/81, "Aryloxybenzalaehya", AB1. EPA 
6/1982, S.217 - 225). 

Die von der Beschwerclegegnerin anhana von Vergleichs-
versuchen ge].tend gemachten Vorteile aer gemäL Streit-

patent erhaltenen Proaukte knnen nicht berücksichtigt 
weraen, da aiese Vergleichsversuche ohne BerUcksichtigung 

des nächstliegenden Stanaes der Technik (Dokument (5)) 

gemacht wurden. In der Mitteilung aer Kammer als Anlage 
der Laaung zur mUndlichen Verhandlung hat die Kamxner 
ausarUcklich auf diesen Stand der Technik hingewiesen. In 

Antwort darauf hat die Beschweraegegnerin zwar neue 

Vergleichsversuche vorgelegt, jedoch mit im Handel 

erh.1t1ichen Proaukten. heaer diese, noch die im Em-
spruchsverfahren vorgelegten Versuche mit Proaukten gemäL 
dem entfernten Stand aer Technik (6) knnen aber Ersatz 

sein für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit 

gegeniber dem nchst1iegenden Stand aer Technik (siehe 
T 164/83, Antihistaminika, ABI EPA 1987, 149-156, insbe-

sonders Punkt 8, letzter Absatz aer Entscheiaungsgrtincle). 
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9.4 	Aufgrund der vorstehenaen Darlegungen jet aber nicht nur 
das Verfahren gemL Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 nahe-
gelegt, sondern auch das Verfahren, gemb Hilfeantrag 2, 
da nicht ersichtlich ist, warum nahegelegte Reaktions-
beGingungen, aie gtiltig ama, für sowohl (unveresterte) 
Fettsäuren, ala auch für natrliche Fettsáureester 
(tierische und pflanzliche Fette und ole), nicht auch 
gltig sein sollen fir niedere Eater bestimmter Fettsuren 
(bier Methylester von Fettsäuren der Ic2ttenlangen C10 bis 
C20), die strukturmbig zwischen aen Fettiáuren und aen 
natlirlichen Fettsäureestern anzuaieaeln sind. 

9.5 	Aus alleciem folgt, dab das Verfahren nach Anapruch 1 des 
Hauptantraga nicht auf einer erfinderiechen Tätigkeit 
beruht (Art. 56 EP)). 

Mit Anapruch fallen auch die davon abhängigen Ansprüche 2 
bis 5 weg. 

Aus aen weiter oben angegebenen Gr1naen gilt aas gleiche 
sinngemb auch für aaa Verfahren gemb Hilfsantrag 1, bzw. 
Hilfsantrag 2. 

10. 	Die Beechwerdegegnerin hat in aer münalichen Verhanalung 
zusätzlich beantragt, ihr Gelegenheit zu geben, einen 
Vergleichsverauch gegenber Dokument (5) unter Verwenaung 
von Schweinesclunalz, Olivenbl sowie Talg vorzulegen. 

ie schon unter Punkt 9.3 oben ausgefhrt, hat aie Be-
schweraegegnerin in Antwort auf die der Iaung zur mUnd-
lichen Verhandlung beigefügten Mitteilung der Kainmer nur 
Versuche mit im Hanael erhä.ltlichen Produkten vorgelegt 

und somit die ihr gegebene Gelegertheit noch vor der minci-
lichen Verhanalung, oaer spätestens in der miinalichen Ver- 
hanalung relevante Vergleichsversuche gegenüber dem 
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nchsten Stand der Technik, nämlich dem Dokument (5) vor-
zuiegen, nicht ausgenutzt. Die Beschwerdegegnerin kann 
auch nicht mit dem Argument gehbrt werden, dab ein soicher 
Vergleich unsinnig ware, denn einmal sind Vergleichsver-
suche - wie bereits ausgeftilirt - grundsätzlich gegenUber 

dem nächstliegenden Stand der Technik durchzufihren und 
zuxn anderen hat die Einsprechende (E2) zur iiberzeugung aer 

Kammer ausgefihrt, dab fir sie die Durchfihrung elnes 
soichen Vergleichsversuchs aurchaus als möglich erscheine. 
Im Ubrigen besteht aufgrund der Relevanz des nãchstliegen-
den Standes der Technik kein Grund zu vermuten, dab die 
genfâb Dokument (5) herstelibaren Proaukte sich von den-
jenigen des Streitpatents unterscheiden. 

Bei dieser Sachlage hatte die Kammer keinen Gruna, den 
verspätet eingebrachten Antrag der Beschwerdegegnerin 
stattzugeben. Die Kammer hat daher aen Antrag aufgruna von 

Artikel 114 (2) EPU zurUckgewiesen. 

Entacheidungs formel. 

Aus cliesen GrUncien wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheiciung wirci aufgehoben. 

Das europäische Patent Nr. 0 039 858 wira wiaerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsitzende 

F.Klein 	 P .Lanon 
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