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Die am 30.12.1983 mit deutscher Prioritat vom 14.01.1983
(DE-3 301 024) eingereichte europiische Patentan-
meldung 83 113 225.3  (Verdffentlichungsnummer 1i3 1920)
wurde von der Prifungsabteilung mit der Entscheldung vom

29.12.1987 zuruckgewiesen.

Als Zuriickweisungsgrund gab die Vorinstanz mangelnde er-
finderische Tatlgkelt des Gegenstands von Anspruch 1 an im

Hinblick auf

'(1) BE-A-837 655 und

(2) B. von Falkai, Synthesefasern, Verlag Chemle (1981),
Seite 100. ' )

Die der Zuruckwelsung zugrundellegende Patentanmeldung

: enthalt sechs Anspruche, ‘'von denen zwei, namllch dle

Anspruche 1 und 6 unabhanglg sind.

In der Entscheidung wurde Dokument (1) als nachstliegender
Stand der Technik angeséhen, demgegenuber és Aufgabe der
vorliegenden Anmeldung sei, eine Farbstoffldésung der in
Dokument (1) offenbarten Art vbrzuschlagén, die sich
besonders zum Splnnfarben von sauer-modlflzlerten

Synthesefasern elgnet

Die Losung der Aufgabe bestehe darin, daB man bei der
Herstellung der Farbstoffe Dimethylformamid, Diethyl-
formamid oder Dimethylacetamid als Lésungsmittel

verwendet.

Im Hinblick auf (2), das die Verwendung von Dimethyl-
formamid und Dimethylacetamid als bevorzugte Lésungsmittel
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beim Verspinnen von Kunstfasern lehrt, komme der Fachmann
fast zwangslaufig in die Richtung der erwahnten Lésung der
Aufgabe, wenn er die Verwendung der auf Seite 3 von (1)
genannten Lésungsmittel vermeiden wolle. :

Auch die glaubhaft gemachten uQvorhersehbéren vorteil -
haften Wirkungen einer Kombination von DMF/p-
Toluolsulfosaure kénnen keine érfinde;iscﬁe Tatigkeit
begrunden, da ein Fachmann diese Kombination ohnehin

(d. h. auch ohne Erwartung solcher Vorteile) in Betracht
gezogen hiatte. ) ' '

Ein Vorurteil gegen die Verwendung.von Amiden als Losungs-
mittel konne nichﬁ anerkannt werden.

Gegen die Entscheidung-der Prifungsabteilung erhob die
Anmelderin (Beschwerdefiithrerin) unter Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebilhr am 29. Januar 1988 Beschwerde. Die
Beschwerdebegrindung ging am 26. April 1988 ein.

Nach einem telefonischen Hinweis des Eerichtérstatters auf
Seite 5, Zeilen 4 bis 12 von (1) reichte die
Beschwerdefihrerin mit einem Schriftsatz vom

14. August 1990 neue Anspruche 1 bis 6 sowie gednderte
Seiten 2 bis 5 und 14 der Beschreibung ein.

Die unabhdngigen Anspriche 1.und 6 haben folgenden
Wortlaut: - ' ) )

"l. Verfahren zur Herstellung von Loésungen kationischer
Methinfarbstoffe durch Kondensation von aromatisch-
isocyclischen oder -heterocyclischen oder araliphatischen
Aldehyden und Methylen- oder Aminogruppen enthaltenden.
Verbindungen, dadurch gekenhzeichnet,'das man die
Kondensation in Dimethylformamid, Diethylformamid oder

R S
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Dimethylacetamid als Lésungsmittel und in Gegenwart einer
Sulfonsaure durchfuhrt.

6. Verwendung der nach Anspruch 1 hergestellten Lésungen
zie

zum Spinnfarben von sauer modifizierten Synthesefasern."

Sie beantragt sinngemd8, die Entscheidung der
Prufungsabteilung aufzuheben und ein Patent unter
Zugrundelegung folgender Unterlagen zu erteilen:

Anspruche: 1 bis 6, .eingegangen am.15. Augﬁst 1990;

Beschreibung: Seiten 1, 6 bis 13 und 17 bis 19 der EP-A-
113 920, ) . o , ‘
Seite 16; eingegangen-aﬁv12.»August i986,
Seite 15, eingegangen am 18. August 1987,
Seiten 2 bis 5 und 14, eiﬁgegangén am
is. August 1990. ’

Entscheidungsgrinde

1.

05099

Die Beschwerde ist zulassig.

Es bestehen keine formalen Bedenken im Hinblick auf =
Artikel 123. (2) EPU gegen die Fassung der Anspriche in der .

vorliegenden Form.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von
Anspruch 1 der Erstunterlagen

a) durch die Angabe bestimmter Losungsmittel (Dimethyl-
formamid, Diethylformamid und Dimethylacetamid),

b) die Streichung von Phosphonsaure.

ceiSenn
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Anderung a) findet ihre Stiitze in Anspruch 7 der
Erstunterlagen. Anderung b) betrifft die sStreichung von
einer von zwei im Anspruch 1 der Erstunterlagen
angegebenen Alternativen.

Dei Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich sachlich
von dessen urspringlicher Offenbarung ebenfalls durch d1e

_strelchung einer von zwei Alternativen, namlich der

Streichung der zweiten Formel in der Definition von X
sowie der Bedeutung Alkoxy fir Y. Diese Streichungen sind
zuldssig, da sie sich zwangsléufi§ durch den Rickbezug von
Anspruch 2 auf Anspruch 1 und die Vermeidung einer :
andernfalls auftretenden Unklarheit (Artikel 84 EPU) .
ergeben. ' ' .

'Glelches gilt fiar die im Anspruch 5 vorgenommene analoge

Anderung in der Definition von Y.

Die Neuheit der geltenden Anspriche wurde von der Vor-

»insfan; nicht angezweifelt, und die Kammer sieht ebenfalls

keinerlei Veranlassung, sie in Zweifel zu ziehen.

Als nachstliegender Stand der Tecﬁnik-wurde von der Vor-
instanz (1) angesehen. Dem schlieBt sich die Kammer an.

. (1) offenbart ein Verfahren zur Herstellung von

kationischen Methlnfarbstoffen der in der vorllegenden

. Anmeldung genannten Art (vgl. z. B. Belsplel 2 der

Anmeldung mit Beispiel 42 von (1)). Nach Anspruch 1 von
(1) werden die gattungsgemaBen Methinfarbstoffe durch
Kondensation von Aldehyden mit Aminen in einem inerten
organischen Ldésungsmittel in Gegenwart von z. B.
aliphatischen oder aromatischen Sulfonsduren hergestellt.

‘Aufgrund der guten Léslichkeit der Farbstoffe im -

Reaktionsmedium ist eine Ausfallung notwendig. Die hierbei
erhaltenen Farbstoffe sind sehr rein, da die

ceefenn
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Verunreinigungen vollstiandig in der Lésung verbleiben

‘(vgl. (1), Seiten 4, Zeilen 7 und 8 mit Seite 4, Zeile 31

bis Seite 5, Zeile 3).

Zwar kénnen die erhaltenen Lésungen nach Seite 4, -

Zeilen 12 bis 14 von (1) auch direkt verwendet;werden,
wobei jedoch, wie fur den Fachmann aus Seite 5, Zeilen 2
und 3 ersichtlich, verunreinigte Ldésungen zur %érbung
anionisch modifizierter Fasern von insbesondere Polyestern
und Polyacrylnitril (vgl Anspruch 6 von (1)) verwendet
warden.

Demgegenuber ‘besteht dle Aufgabe der strittigen Anmeldung
darin, relne, d. h. nur wen1g Nebenprodukte enthaltende
Losungen katlonlscher Methlnfarbstoffe zur direkten
Verwendung beim Splnnfarben herzustellen.
Zur Lésung dieser Aufgabe schlagt die Anmeldung vor, die
Kondensation in Dimethy;formamid;;Diethylforﬁamid oder
Dimethylacetamid alsALééungsmittel und in Gegehwart einer
Sﬁlfonséure durchzufihren.

Fir die Kombination Dihethylformamid/p—Toluolsolfonséure
wurde das tatséchliche Vorliegen eines derartigen Effektes
bereits von der Vorinstanz anerkannt (vgl. Punkt II/5 der
angefochtenen Entscheidung), und auch die Kammer kann
keinen Grund erkennen, dies in Zweifel zu ziehen, da es

d1e am 26. Aprll 1988 elngegangenen Verglelchsversuche

belegen.

Auch fir Kombinationen von Diethylformamid-bzw.
Dimethylacetamid mit Sulfonsduren ganz allgemein ist dem

. vorliegenden Stand der Technik kein Anhaltspunkt dafir zu

entnehmen, daB die gestellte Aufgabe damit nicht gelést
wirde. Da der Kammer nichts bekannt ist, was zu
diesbeziuglichen Zweifeln AnlaB geben kdnnte, wird die

e nn



05099

6 T 179/88

[

Ldsung der gestellten Aufgabe mit den im Anspruch 1
angegebenen Mitteln als glaubhaft angesehen.

Was nun die erfinderische Tatigkeit betrifft, so ist fir
deren Untersuchung zu fragen, ob es angesichts der

bestehenden Aufgabe nahelag, die Kondensation

(i) gerade in den im Anspruchskennzeichen genannten
Losungsmitteln sowie

(ii) in Gegenwart einer Sulfonsiure
vorzunehmen.

GewiB sind Sulfonsiduren neben Carbonsauren in (1) ebenso

bereits erwahnt, wie dort neben vielen anderen
' Losungsmitteln auch einige solche erwahnt sind, die fir

das anschlieBende Trockenspinnverfahrén in Frage kommen;

so z. B. das Aceton (vgl. loc. cit. Seite 3, Zeile 22). Im

Hinblick auf das oben unter 4. Ausgefuhrte konnte der.
Fachmann aber (1) keinerlei Anregung dafir entnehmen,

. durch Auswahl bestimmter - dort ubrigens nicht genannter -
Losungsmittel (Dimethylformamid, Diethylformamid,

Dimethylacetamid) Farbstofflésungen herzustellen, die fir
die direkte Anwendung zum Spinnfarben hinreichend rein
waren.

Aus (2) Seite 100 wuBte der Fachmann hingegen zwar, das

Dimethylformamid und Dimethylacetamid ebenso wie Aceton
bei den Trockenspinnverfahren praktische Bedeutung haben;
selbst wenn er aber hieraus schlieBen sollte, er kdénne die
durch Kondensation in Aceton oder den drei anspruchsgemas
verwendeten Losungsmitteln hergestellten Losungen der
Methinfarbstoffe gleichermaBen direkt, gegebenenfalls nach
Filtration und Zugabe weiteren Losungsmittels (vgi. (i)
Seite 4, Zeilen 12-14) im Sinne des Anspruchs 6 von (1)

cer)oun
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weiterverwenden, so muBte er davon ausgehen, da8 in jedem
Falle Verunreinigungen, z. B. in Form von roten
Kondensationsprodukten, in der Lésung vorliegen (vgl. (1)
Seite’4, Zeile 31 bis Seite 5, zeile 3) und somit die
‘gestellte Aufgabe nicht gelést wiirde. Keinesfalls konnte
er: auégrund der Lehre von (2) in Verbindung mit (1)
eryarﬁen, daB der Ersatz des im Trockenspinnverfahren
ﬁbiicﬁen Acetons durch andere iibliche Losungsmittel, wie
Dimethylformamid oder Dimethylacetamid, zur Lésung der
gestellten Aufgabe fuhren wirde. '

Der Gégenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht
. somit auf erfinderischer Tatigkeit.

' Die Frage, ob etwa ein Vorurteil gegen die Verwenduné von
Amiden als Ldsungsmittel bestand, braucht bei dieser
’Saéhlage Qar'nicht untersucht zu werden.

Die Gegenstadnde der Anspriiche 2 bis 5~sind VOrtéilhafte
:Auégeétalﬁungen des Gegepstqndes von Anspruch 1 und
erfiilllen somit ebenfalls die Vofaussetzungen des
_ Artikels 56 EPU.

" Gegenstand des Anspruchs 6 ist die bestimmungsgemése

- Verwendung der nach den Verfahren der Anspriche 1 bis 5
- hergestellten Losungen. Seine Patentfdhigkeit wird durch
. diejenige der Anspriiche 1 bis 5 getrageh, -

Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

05099 ' ceifenn
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2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen, mit der
Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen
zu erteilen:

- Anspriiche 1 bis 6, eingegangen am 15. August 1990;

- Beschreibung:
| ok
Seiten 1, 6 bis 13 und 17 bis 19, wie als EP-A-
113 920 verdffentlicht,

Seite 15, eingegangen am 18. August 1987,
Seite 16, eingegangen am 12. August.1986 und
Seiten 2 bis 5 und Seite 14, eingegangen am
15. August 1990, ' |

mit noch vorzunehmenden rédaktionellen.Anderungenl

Der Geschaftsstellenbeanmte: A Der Vorsitzende:

éﬂ -~ ‘
E. Ggrgmaler i . - ¥. Antony
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