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' Sachverhalt und Antrige

I. Auf die europdische Patentanmeldung 78 100 916.2, die am
18. September 1978 unter Inanspruchnahme einer deutschen
Prioritdt vom 28. September 1977 angemeldet worden war, wurde
am 8. April 1981 das europdische Patent 1275 auf der Grund-

lage von sechs Anspriichen erteilt, deren erster, wie folgt,
lautete:

“Verfahren zur Herstellung von Sulfonsdurechloriden der
Formel

SOZCI

(1)

worin
R, R2 und R3 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,
einen niederen Alkyl- oder eingp Cycloalkylrest, Halogen,

Aryl, Aralkyl, Aryldther oder einen Rest - SOzC1, - SozAryl,

i) 0 502
' C1s0 bedeuten
ClSOz 3 01502 s G].SC)2 oder 2

oder wo benachbarte Reste '?

R! und R? zu einem gegebenenfalls durch eine Sulfonsdure-
chloridgruppe substituierten cycloaliphatischen, aromatischen
oder heteroaromatischen Ring verkniipft sind,

wobei die Reste R! bis R3 durch weitere Reste wie Halogen,
Niederalkyl, Aryl, Aroxy, Alkoxy und Aralkyl substituiert
sein kOnnen,

durch Umsetzung einer aromatischen Verbindung der Formel
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R (11)

RZ

worin

R, R2 und R3 die oben génannte Bedeutung haben, mit Chlor-
sulfonsdure und Thionylchlorid, dadurch gekennieichnet, dag
man zuerst die aromatische Verbindung und Chlorsulfonsiure in
stSchiometrischer Menge bis zu einem UberschuB8 von 20 Mol-%,
bezogen auf jede einzufiihrende Sulfonsdurechlorid-Gruppe,
gegebenenfalls in Gegenwart eines LOsungsmittels und gegeben-
enfalls in Gegenwart eines Sulfonierungshilfsmittels, zur
Reaktion bringt und dann mit Uberschiissigem Thionylchlorid

umsetzt."

Gegen die Patenterteilung legte die Einsprechende, gestlitzt

auf die folgenden Dokumente: ,

(1) Nikolai N. Woroshzov, "Grundlagen der Synthese von _
Zwischenprodukten und Farbstoffen", Akademie-Verlag,
Berlin (1966), Seite 75, Abschnitt 2.3.7., und Seite 76;

(2) Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, 4. Auflage,
Band IX (1955), Seiten 510 bis 514;

(3) DE-C 752 572;
(4) DE-C 1 593 878;
(5) DE-A 2 414 498;

(6) "organikum", 4. Auflage, VEB Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin 1964, Seite 515

am 7. Januar 1982 Einspruch ein und beantragte den Widerruf
des Patents in vollem Umfange wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit.
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III.Durch Entscheidung vom 8. November 1983 widerrief die
Einspruchsabteilung das Patent und fiihrte dazu aus, der
Patentgegenstand sei wohl neu, beruhe aber nicht auf er-
finderischer Tdtigkeit. Bekannt seien nd@mlich sowohl das
Umsetzen von Aromaten mit Chlorsulfonsdure zu den ent-
sprechenden Sulfonsduren als auch das Versetzen der dabei
entstehenden Reaktionsgemische mit Thionylchlorid zur Her-
stellung entsprechender Sulfonsdurechloride. Auch die Ver-
wendung bloB dquimolarer Mengen Chlorsulfonsdure fiir die
erste Verfahrensstufe sei im Stand der Technik bereits er-
wdhnt, wobei allerdings nur unbefriedigende Ausbeutezahlen
genannt seien. Nach den Ausfiihrungsbeispielen des Streit-
patents werde stets Chlorsulfonsdure vorgelegt und die um-
zusetzende aromatische Verbindung zugegeben, d. h. wdhrend
des groBten Teils der Reaktionsdauer liege ein tlberschuB an
Chlorsulfonsdure vor. Dabei handle es sich um eine iibliche
Arbeitsweise, bei der &hnliche Ausbeuten wie bei Anwendung
liberschiissiger Chlorsulfonsdure zu erwarten gewesen seien.
Habe so die erste Verfahrensstufe nahegelegen, so gelte das
Gleiche fiir die zweite Stufe, da der Fachmann auf Grund der
im Stand der Technik erl&uterten Reaktionsmechanismen habe
erwarten kdnnen, daB groBSe Uberschiisse an Thionylchlorid nach
vorherigen kleineren Chlorsulfonsduremengen zu &hnlichen Er-
gebnissen fiihren wiliirden wie kleinere Thionylchloridmengen

nach vorherigen gréSieren Chlorsulfonsdureiiberschiissen.

.Auéh die fakultativen MaBSnahmen des Anspruchs 1 seien nahe-
liegend gewesen. Denn die Gegenwart eines Ldsungsmittels sei
nichts Neues; ferner cei die katalytische Wirkung von z. B.
DMF (Dimethylformamid) bei Chlorierung mittels Thionylchlorid
gemiB zweiter Stufe bekannt, und der Fachmann h¥itte sich
nicht davon abhalten lassen, das DMF schon zu Beginn der

Umsetzung in erster Stufe zuzugeben.
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IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin (Patent-
inhaberin) am 20. Dezember 1983 unter Entrichtung der vorge-
schriebenen Gebiihr Beschwerde erhoben und diese am
24. Februar 1984, im wesentlichen wie folgt, begriindet:

Abgesehen von - nicht vergleichbaren - Ausgangsaromaten mit
reaktiven Gruppen erhalte man nach dem Stand der Technik mit
nur stdchiometrischen Mengen Chlorsulfonsdure komplexe Ge-
mische mit unbefriedigenden Sulfonsduregehalten und hohen
Sulfonsdureanhydrid- und Sulfonanteilen. Es habe fiir den
Fachmann kein Anreiz bestanden, solche komplexe Gemische zur
Erzielung angemessener Sulfonsdurechloridausbeuten weiter mit
Thionylchlorid zu behandeln; im Gegenteil habe das Vorurteil
bestanden, daB8 auch bei Nachchlorierung mit Thionylchlorid

fir die erste Stufe ein Chlorsul fonsiuretiberschul erforder-
lich sei.

Bei dem in der ersten Stufe gegebenenfalls zugesetzten
Sulfonierungshilfsmittel (z. B. DMF) handle es sich um kein
vorab eingesetztes Chlorierungshilfsmittel, sondern um ein
Mittel zur Unterdriickung von unerwlinschter Sulfonbildung. Zum
Beleg hierfiir wurde mit Schreiben vom 6. November 1984 ein
Versuchsbericht ("Anlage 3") vorgelegt.

Zu ihrer Entlastung hatte die Beschwerdefiihrerin schon in der

Vorinstanz und hat sie weiterhin im Beschwerdeverfahren eine

grdBere Zahl von Dokumenten herangezogen, von denen sie sich

zuletzt noch auf die folgenden stlitzt:

(7) Chim. Chim. Technol. 14 (19), 1530 bis 1532, (1971) in
Form der deutschen Ubersetzung;

(9) Houben-Weyl, 4. Aufl., Band IX, Seite 552;

(12) BI1OS 986, I, 56 (in der Vorinstanz falsch zitiert als
Seite 385); '

(14) organikum, 8. Aufl., Seite 538 (1968);

(16) Ullmann, 4. Aufl., Band 8, Seite 420 (1974);
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sowie die in (1) als Referenz (171) angezogene Literatur-
stelle in Form ihrer englischen Ubersetzung (171) J. of
General Chemistry of the USSR, Vol. XXIII (1953), Seiten
103 - 110.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat diesem Vorbringen
widersprochen. Sie verweist'darauf, da die patentgemdBe Auf-
gabenstellung "verbesserter Ausbeuten” nicht oder doch nur
bei Riickflihrung der Chlorsulfonsiure aus dem Waschturm geldst
werde, wdhrend sonst mit iliberschiissiger Chlorsulfonsiure
bessere Ergebnisse erzielt wlirden. Sie bestreitet ferner die
Auffassung der Beschwerdefihrerin, wonach kein Anreiz dafiir
bestanden habe, das durch Behandeln von Ausgangsaromaten mit
stdchiometrischen Chlorsulfonsduremengen entstandene Gemisch
mit Thionylchlorid nachzuchlorieren; in Wirklichkeit sei auf
Grund der literaturbekannten Reaktionsmechanismen als Ergeb-
nis eine Ausbeuteverbesserung an Sulfonsdurechloriden zu

erwarten gewesen.

In einem Bescheid vom 4. Juni 1985 hat die Kammer ihre vor-
ldufige Auffassung mitgeteilt, daB8 das Verfahren des erteil-
ten Anspruches 1 (entsprechend dem derzeitigen Hauptantrag)
nahegelegen habe; daB dagegen ein entsprechend dem nunmeh-
rigen Hilfsantrag béschrﬁnktes Schutzbegehren unter Umstdnden
Bestand haben konnte.

VII.In der miindlichen Verhandlung am 10. Dezember 1985 haben die

Beteiligten ihre Standpunkte bekraftlgt.

Die Beschwerdefiihrerin betont, die Aufgabe des Streitpatents’
bestehe primdr darin, angesichts der iiblichen Abwisserbe-
lastung durch hydrolysierte oder neutralisierte unverbrauchte
Chlorsulfonsdure ein Skologisch glinstigeres Verfahren bereit-
zustellen; erst in zweiter Linie gehe es um die Sicherung
guter Sulfonsdurechloridausbeuten und, damit verbunden,
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Unterdrickung Qon nicht notwendigerweise ldstiger Sulfon-
bildung. Kernpunkt der Erfindung sei es demgemdB, im wesent-
lichen nur ein Mol Chlorsulfonsdure pro Mol Ausgangsaromat
einzusetzen. Hiergegen habe ein Vorurteil bestanden, da dem
Stand der Technik zu entnehmen sei, daB8 bei Einsatz von #qui-
molaren Chlorsulfonséduremengen nur unbefriedigende Ausbeuten
an Sulfons8ure und demgemdB auch -~ nach anschlieBender Be-
handlung mit Thionylchlorid ~ an Sulfonsdurechlorid zu er-
warten waren. Selbst wenn man aber als Ergebnis der ersten
Stufe eine weitgehend vollstdndige Bildung von aromatischer
Sulfonsdure unterstelle, sei auf Grund von (9) bei der an-

- schlieBenden Thionylchloridbehandlung in erster Linie die

Entstehung von Sulfonsdureanhydrid zu erwarten gewesen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents im erteilten
Umfange; hilfsweise Aufrechterhaltung im Umfange der in der
miindlichen Verhandlung iiberreichten neuen Unterlagen. Die
neuen Patentanspriiche gemd8 Hilfsantrag unterscheiden sich
von der erteilten Fassung sachlich dadurch, da8 zufolge ihrem
Anspruch 1 nunmehr zwingend (statt nur gegebenenfalls) in
Gegenwart eines Sulfonierungshilfsmittels gearbeitet wird.

Die Beschwerdegegnerin beantragt dagegen Zuriickweisung der
Beschwerde. Hinsichtlich des Verfahrens nach Hauptantrag
betont sie, dem Dbkument (4) sei das beanspruchte Verfahren ’
mit Ausnahme der Mengenverhdltnisse bereits zu entnehmen,
wihrend im Hinblick auf (7), (171) und insbesondere auch (2),
Seite 510, Zeilen 6 bis 13 von unten, von einem Vorurteil
gegen den Einsatz bloB8 dquimolarer Chlorsulfonsduremengen
nicht gesprochen werden konne.

Zur Frage des Naheliegens der Sulfonierungshilfsmittel ver-
weist sie noch auf die am 2. Dezember 1985 eingereichten

weiteren Dokumente:
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(20) "Beitrag zur Kenntnis der Sulfonierung aromatischer
Verbindungen mit Schwefeltrioxid", Dissertation von R.
Fleury (1966),

(21) US-A-2 704 295 und |

(22) J. Org. Chem. 20 (1955), Seiten 455 bis 465;

in Verbindung mit
(23) "Sulfonation and Related Reactions" von E. E. Gilbert
(1965), Seiten 66 bis 70.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zulissig.

Gegen die Fassung der geltenden Anspriiche gemd8 Haupt- und
Hilfsantrag bestehen keine formalen Bedenken, weil sie den
Schutzbereich des europdischen Patents nicht erweitern. Die
Anspriiche gemd8 Hauptantrag sind mit der erteilten Fassung
identisch. Die Anspriiche gemd8 Hilfsantrag unterscheiden sich
hiervon sachlich bloB8 dadurch, da8 im Anspruch 1 eine Fakul-
tativmagsnahme durch Wegfall des Wortes "gegebenenfalls" (und
eine rein redaktionelle Wortumstellung) zur zwingenden MaB-
nahme wurde. Der Wegfall des Anspruchs 2 und die Umnumerie-

rungen in den librigen Anspriichen folgen hieraus zwingend.

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von formelmdBig breit definierten aromatischen
Sulfonsdurechloriden durch Behandlung entsprechender Aus-
gangsaromaten zuerst mit,ChlcrsulfonsHure und anschlieBend

mit Thionylchlorid.

Zweistufige Sulfochlorierungsverfahren dieser Art sind aus
(3), (4) und (5) bereits bekannt, wobei (4) dem Patentgegen-
stand insofern am ndchsten kommt, als dieses Dokument -
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wenn auch im Rahmen einés Gesamtverfahrens zur Herstellung
von Chlorthiophenolen - die Herstellung von formelmdBS8ig unter
das Streitpatent fallenden Suifqns&urechloriden‘offenbart.
Nach (4) werden diese Sulfonsdurechloride hergestellt, indem
man den Ausgangsaromaten zunichst mit einem krédftigen liber-
schu8 Chlorsulfonsdure (di§ Beispie1e 2 und 5 verwenden ein
Molverhdltnis von 2 : 1 bzw. 6 : 1) und anschlieBiend mit
Thionylchlorid (nach Beispielen 2 und 5 im Molverhdltnis von
je 1,1 : 1) behandelt. Da nach den genannten Beispielen
Gesamtausbeuten an Chlorthiophenol von 94 bzw. 90 % erhalten
werden, ist die Ausbeute an Sulfonsdurechlorid wohl noch
grdBer als (im unteren Grenzfall gleich groB wie) diese
Prozentwerte. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, das
das dort umgesetzte p-Dichlorbenzol nach unwiderlegter Aus-
sage der Beschwerdefiihrerin ein besonders gut geeigneter Aus-
gangsstoff ist und die Ausbeuten naturgemdB je nach Ausgangs-
stoff schwanken; doch kann jedenfalls von sehr guten Aus-
beuten des Verfahrens nach (4) gesprochen werden. Dagegen
bringt es dieses Verfahren - unstreitig - mit sich, daB die
dabei anfallende unverbrauchte Chlorsulfonsdure, wie in der
Streitpatentschrift, Seite 2, Zeilen 5 ff., ausgefiihrt, nur
durch Hydrolyse und gegebenenfalls Neutralisation beseitigt
werden kann und dabei zu einer unerwiinschten Abwisserbe-
lastung fiihrt.

Demgegeniiber liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein
Bkologisch gilinstigeres Verfahren unter Wahrung guter Aus-
beuten und, damit verbunden, Vermeidung libermidSiger Sulfon-
bildung bereitzustellen.

Als L8sung wird gemas Hauptantrag'(unter Weglassung blo8
fakultativer MaBnahmen) ein Verfahren vorgeschlagen, nach dem
man den Ausgangsaromaten zuerst mit Chlorsulfonsdure in

stochiometrischer Menge bis zu einem tlberschuS von 20 Mol-
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prozent und dann mit iiberschiissigem Thionylchlorid be-
handelt. ' :

7. Das die geétellte Aufgabe hierdurch auch tats&chlich geldst
wird, liegt hinsichtlich der kologischen Zielsetzung auf der
Hand, da bei Einsatz von nur im wesentlichen st&chiome-
trischen Chlorsulfonsaurémengen offensichtlich nach Abschluf
der Reaktion keine oder nur geringe Mengen unverbrauchter, zu
einer Abwasserbelastung fiihrender Chlorsulfonsdure vorliegen
kdnnen.

Auch die - unbestrittenen - Ausbeutezahlen an gebildetem
Sulfonsdurechlorid gemdB Beispielen 12 bis 14 der Streit-
patentschrift (den einzigen, in denen ohne die Fakultativ-
maBnahmen des Anspruchs 1 gearbeitet wird) erscheinen hin-
reichend hoch, um als "gut" im Sinne der Aufgabenstellung
gelten zu kdnnen. (Das Argument der Beschwerdegegnerin,
wonach verbesserte Ausbeuten nicht oder nur bei Riickfiihrung
der Chlorsulfonsidure des Waschturms erzielt werden, liegt

neben der Sache, da eine Ausbeutenverbesserung nicht zur

gestellten Aufgabe gehdrt.)

Dagegen wird nach den Beispielen 12 bis 14 eine sehr erheb-
liche Menge Sulfon -~ 14,4 bis 17,4 % - gebildet. Obwohl (4)
zu den Mengen des gebildeten Sulfons keine expliziten Angaben
enthdlt, kann aus den Ausbeutezahlen des dort gewiinschten
Endproduktes zwingend auf viel niedrigere Sulfonmengen ge-
schlossen werden. Die Nebenaufgabe der Vermeidung libermdB8iger
Sulfonbildung ist demnach durch den Patentgegenstand nach
Hauptantrag nicht gelSst uhd kann daher bei dessen Beurtei-
lung nicht in Betracht gezogen werden (vgl. hierzu T 20/81
"Shell-Aryloxybenzaldehyd", Abl. EPA 6/1982, Seiten 217 -225,
insbesondere den Leitsatz).

8. Die Neuheit des Patentgegenstandes ergibt sich daraus, das
die in Abschnitt 6 vorliegender Entscheidung unterstrichenen
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Mengenverhdltnisse fiir ein zweistufiges Verfahren ent-
sprechend (4) nicht vorbeschrieben sind. Sie ist im librigen
nicht bestritten, so daB8 sich n&here Ausfiihrungen hierzu
eriibrigen.

Bei der Beurteilung der erfinderischen T&tigkeit ist von (4)
auszugehen. Es ist zu untersuchen, ob die Wahl der zuvor er-
wdhnten Mengenverhdltnisse fiir den Fachmann angesichts der
Aufgabe, ein gegeniiber (4) Skologisch glinstigeres Verfahren
zur Herstellung von Sulfonsdurechloriden in guten Ausbeuten

vorzuschlagen, nahelag oder nicht.

9.1.Da sich die dkologischen Nachteile des Verfahrens nach (4),

wie am Schlu8 von Abschnitt 4 ausgefiihrt, als Folge der nach
AbschluB des Verfahrens vorliegenden Mengen an unverbrauchter
Chlorsulfonsdure ergeben, die ihrerseits durch deren Einsatz
im UberschuB bedingt sind, lag fiir den Fachmann, der sich die
obige Aufgabe gestellt hatte, jedenfalls der Gedanke nahe zu
untersuchen, ob denn ein solcher UberschuB tatsichlich not-
wendig sei. Es lag somit nahe, die Literatur daraufhin durch-
zusehen, ob aromatische Sulfonsduren, von denen man durch
weitere Behandlung mit Thionylchlorid zu den gewiinschten
Sulfonsdurechloriden gelangen konnte, oder fiir eine solche
weitere Eehandlung geeignete Reaktionsgemische auch bereits
in annehmbaren Ausbeuten unter Einsatz nur im wesentlichen

dquimolarer Megen Chlorsulfonsiure erhiltlich seien.

9.2.Bei der Durchsicht der einschlﬁgigen Literatur muBSte der

Fachmann insbesondere auf die folgenden Aussagen stofien:

(i) Nach (1), Seite 75, Zeilen 4 bis 8 des Abschnittes
2.3.7., sowie Seite 76, Absatz 2, bleibt bei der Umsetzung
mit 8quimolaren Mengen Chlorsulfonsiure die Reaktion bei der
Sulfonsiure stehen, wobei als Beleg u.a. auf die Original-
arbeit (171) verwiesen wird.
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(ii) Auch zufolge (2), Seite 510, vorletzter Absatz, erhilt
man mit molaren Mengen Chlorsulfonsdure vorwiegend die ent-

sprechende Sulfonsdure.

(iii) Sowohl nach (7) - .vgl. insbesondere Versuch 4 von
Tabelle 1 auf Seite 2 der deutschen Ubersetzung - als auch
nach (171) - siehe Tabelle 2 auf Seite 106 der englischen
Fassung - waren hierbei recht gute Sulfonsdureausbeuten zu
erwarten, jedenfalls wenn man nicht (wie bei den Versuchen 1
und 5 der genannten Tabelle 2) bei extrem tiefen Temperaturen
(- 40°C) arbeitete. <

9.3.Danach bestand fir den Fachmann keineswegs, wie die Beschwer-
defiihrerin meint, ein Vorurteil oder auch nur ein Hemmnis,
dquimolare Mengen Chlorsulfonsdure in die erste Stufe des
zweistufigen Verfahrens nach (4) "einzusetzen".

9.4.Die Verwendung von iuberschiissigem Thionylchlorid in der
zweiten Verfahrensstufe durch (4) ist jedenfalls in ge-
ringerem AusmaB (Molverh&dltnis 1,1 : 1 in den Beispielen 2
und 5) bereits verwirklicht. Zwar wird nach dem Streitpatent

vorzugsweise ein grdgerer Uberschus ("1,2 bis 3 ..., ins-
besondere ... 1,5 bis 2 Mol; siehe Seite 4, Zeilen 29 bis 30)
Thionylchlorid verwendet; doch ist das beanspruchte Verfahren (

einerseits nicht hierauf beschrédnkt, und sind andererseits
groBere Mengen Thionylchlorid filir dhnliche Verfahren bereits
offenbart, siehe z. B. die letzten vier Zeilen der Tabelle
auf Seite 2 von (3), so daB hierin besonders dann keine
auflergewShnliche MaBnahme zu erblicken ist, wenn - wie beim
Verfahren des Streitpatents ~ infolge Einsatzes geringerer
Mengen von Clorsulfonsdure offensichtilch ein erhhtes Be-

dirfnis einer "Nachchlorierung" mit Thionylchlorid besteht.
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9.5.Zu dem Hinweis. der Beschwerdefiihrerin auf (9) ist zu be-
merken, daB dort ja die Herstellung von Sulfonsiureanhydrid
im Vordergrund steht. Zu dem heiSt es auch dort (Seite 552,
Zeilen 4 bis 5 des Abschnitts a), daB "je nach den Arbeits-
bedingungen" gleichzeitig Sulfonsdurechloride gebildet
werden, und aus den beiden unmittelbar hierauf folgenden
Reaktionsgleichungen (Molverhdltnis Sulfons¥ure : S0Cl, von
2 : 1 fiir die Herstellung von Sulfonsdureanhydrid, von 1 : 1
fiir die Herstellung von Sulfonsdurechlorid) wird fiir den
Fachmann, der dieser isolierten Literaturstelle besondere

Beachtung schenken wollte, sofort klar, dafl liberschiissiges

Thionylchlorid die konkurrierenden Reaktionen zu Gunsten der

Bildung von Sulfonsdurechlorid beeinflussen muB.

9.6.Nach allem beruhte das Verfahren nach Anspruch 1 gemdB Haupt-
antrag nicht auf erfinderischer Tadtigkeit. Damit f&d1llt der
Hauptantrag als Ganzes. Auf die Unteranspriiche braucht hier

im Hinblick auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

10. Anders verhdlt es sich mit dem Verfahren gemdB8 Hilfsantrag,
wonach die erste Verfahrensstufe (und damit in der Regel
mangels Isolation eines Zwischenprodukts ebenso die zweite
Verfahrensstufe) in Gegenwart eines - in der Beschreibung
Seite 3, Zeilen 35 bis 55, definierten - Sulfonierungs-
hilfsmittels, z. B. DMF oder Essigsdure durchgefiihrt wird.

10.1.Wie aus einem Vergleich der Sulfonbildung nach den

Beispielen 1 bis 11 einerseits und 12 bis 14 andererseits
hervorgeht, wird diese durch die Gegenwart des Sulfonie-
rungshilfsmittels in erheblichem Ausmas unterdriickt. Wie
ferner aus dem am 8. November 1984 eingereichten Versuchs-
bericht "Anlage 3" hervorgeht, erkldrt sich dieser glinstige
EinfluB8 z. B. des DMF entgegen der vorher geduBerten Ver-
mutung der Beschwerdegegnerin nicht etwa durch dessen un-
streitig bekannte katalytische Wirkung bei der tberfiihrung

00433 ' ' R S
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von Sulfonsé@ren in Sulfonsdurechlorid mittels Thionyl-
chlorid (siehe z. B. (6), Seite 515, erster Absatz des
laufenden Textes); vielmehr ist durch diesen Versuchsbericht
belegt, daB DMF die Sulfonbildung in der ersten Verfahrens-
stufe entscheidend unterdriickt, und das Gleiche erscheint
mangels Gegenbeweises fir die ilibrigen "Sulfonierungshilfs-
mittel" glaubhaft. Durch das Verfahren gemdB8 Anspruch 1 des
Hilfsantrages ist somit die gestellte Aufgabe voll, 4. h.
einschlielich der Nebenaufgabe "Unterdriickung der Sulfon-
'bildung" geiast. |

10.2.Die Neuheit dieses Verfahrens folgt zwingend aus derjenigen
des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hauptantrages.

10.3.Demnach ist, wiederum ausgehend von (4), das Vorliegen von
erfinderischer Tdtigkeit zu untersuchen.

10.3.1, Weder (4) selbst, noch einem der ibrigen in den Ab-
schnitten II und IV von "Sachverhalt und Antr&dgen" ge-
nannten Dokumente ist auch nur der geringste Hinweis
darauf zu entnehmen, daB8 die Sulfonierung aromatischer
Verbindungen mit Chlorsulfonsdure vorteilhafterweise in
Gegenwart.eines der patentgemdBen Sulfonierungshilfs-
mittel vorzunehmen sei. Erst recht nicht ist dieser
Literatur eine Anregung zu entnehmen, im Sinne der obigen
Nebenaufgabe solche Sulfonierungshilfsmittel zur Unter-
driickung libermdsiger Sulfonbildung einzusetzen. Die Fest-
stellung der Vorinstanz, die katalytische Wirkung von DMF
bei Chlorierung mit Thionylchlorid (zweite Stufe ) sei
bekannt, trifft zwar zu; die weitere Feststellung hin-
gegen, der Fachmann hdtte sich nicht davon abhalten
lassen, das DMF schon zu Beginn der Umsetzung (erste
Stufe) zuzusetzen, geht ins Leere: Nicht darauf
kommt es an, ob der Fachmann sich nicht hdtte
abhalten lassen, sondern darauf, daB er
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keinen AnlaB hatte, gezielt das DMF (oder ein anderes
Sulfonierungshilfsmittel) schon bei der ersten Stufe
einzusetzen.

10.3.2.Mit Eingabe vom 28. November 1985, eingegangen am

2. Dezember 1985, hat die Beschwerdegegnerin auch die
weiteren Dokumente (20) bis (23) vorgelegt, die das Nahe-
liegen des Sulfonierungshilfsmittels belegen sollen.

Hinsichtlich dieses Materials, das dem Berichterstatter
erst am Morgen des 9. Dezember 1985, einen Tag vor der

mindlichen Verhandlung, vorlag, ist zunidchst zu unter-

suchen, ob es zu berlicksichtigen ist oder als verspatet
vorgebracht nach Artikel 114 (2) EPU unberiicksichtigt

gelassen werden kann.

10.3.3.In einer friitheren Entscheidung (T 01/80, "Reaktionsdurch-

schreibepapier"”, Abl. EPA 7/1981, 206 ff., insbesondere
Leitsatz II sowie Seiten 209/210) wurde bereits festge-
stellt, daB jedenfalls neue Beweismittel, die gleichzeitig
mit der Beschwerdebegriindung vorgelegt werden, nicht als
verspdtet gelten. Hinsichtlich spdter vorgebrachten
Materials wurde die Frage damals offen gelassen.

10.3.4.1In einer weiteren Entscheidung (T 129/82 vom 14. Februar

1984; unverdffentlicht) hat die Kammer Vergleichsversuche,
die etwa einen Monat vor der miindlichen Verhandlung einge-
reicht worden waren, als rechtzeitig eingegangen ange-
sehen, da diese noch ohne eine unangemessene Verzdgerung -

des Verfahrens beriicksichtigt werden konnten.

10.3.5.Auf Grund der Fakultativmerkmale im erteilten Anspruch 1

00433

sowie des erteilten Anspruchs 2 war an sich fir die Be-
schwerdegegnerin von Anfang an erkennbar, daB es auf das
Merkmal des Sulfonierungshilfsmittels entscheidend an-
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kommen konnte, auch wenn ein entsprechend eingeschrédnkter
Hilfsantrag'nicht vorlag. Spdtestens mit Erhalt des Be-
scheides vom 4. Juni 1985 (vgl. hierzu Abschnitt VI und
den dritten Absatz von Abschnitt VII) muBte die Beschwer-
degegnerin jedoch diese Mdglichkeit erkennen. Von da an
bis zur miindlichen Verhandlung standen ihr sechs Monate
zur Verfligung; dennoch hat sie diesen langen Zeitraum
nicht genutzt, sondern, wie in Abschnitt 10.3.2. ange-
fiihrt, die Dokumente (20) bis (23) erst wenige Tage vor
der miindlichen Verhandlung vorgelegt. Unter den genannten
Umstdnden sieht die Kammer diese neuen Beweismittel als
verspdtet vorgebracht an; sie brauchen daher nicht berilick- s
sichtigt zu werden. ‘

Im Ubrigen ist fiir die Kammer auch nicht ersichtlich, wie
diese Dokumente 2zu einem anderen Ergebnis h&dtten

flihren konnen: (20) bis (22) betreffen Verfahren zur
Sulfonierung mit Schwefeltrioxid, wobei eine Sulfonunter-
drickung mittels z. B. Essigsdure - einem der patentge-~

mdBen Sulfonierungshilfémittel -~ erwahnt wird. Beim
Patentgegenstand handelt es sich aber um eine Sulfonierung

mit Chlorsulfonsdure (spwie anschlieBend mit Thionyl-
chlorid); fiir sich allein genommen sind diese drei Doku-

mente daher nicht relevant. Auch (23) befaBSt sich mit der .
Schwefeltrioxidsulfonierung und erwdhnt in diesem Zusammen- )
hang die Wirkung von Essigsdure als Sulfonunterdriicker.

Zur Erkldrung wird eine (unbewiesene) Hypothese (inter-
mediiire Bildung von Pyrosulfonsiure) aufgestellt und auch

zur Erkldrung der Sulfonbildung bei der Sulfonierung

mittels Chlorsulfonsdure herangezogen. Dies reicht jedoch

nach Auffassung der Kammer nicht aus, die Relevanz dieser
Dokumente darzutun.

Auf Grund der obigen Ausfilhrungen lag es nicht nahe, die

Sulfonierung aromatischer Verbindungen mit dquimolaren

ceefees
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Mengen Chlorsulfonsiure in Gegenwart eines der defi-
nierten Sulfonierungshilfsmittel durchzufiihren. Der
Gegenstand von Anspruch 1 gemdB8 Hilfsantrag beruht somit
auf erfinderischer Tdatigkeit. Gleiches gilt fir die
Unteranspriiche 2 bis 5 (gemdB8 Hilfsantrag), die von der

Patentfdhigkeit des Hauptanspruches getragen werden.

Gegen die Beibehaltung von Beispiel 26 erteilter

Fassung, in dem kein<“externes Sulfonierungshilfsmittel
erwdihnt wird, bestenen trotz der vorgenommenen Anspruchs-
beschrdankung keine Bedenken; denn beim Ausgangsstoff dieses
Beispiels handelt es sich um Diphenyl&dther, also einen
Stoff, der selbst unter die Definition der Sulfonie-
rungshilfsmittel £f31llt (vgl. Seite 3, Zeile 48).

Es bleibt noch zu untersuchen, ob eine entsprechende Ent-
Entscheidung unmittelbar ergehen konnte oder ob Regel 58
(4) EPU} anzuwenden war.

Die Kammer hat bereits entschieden (Entscheidung vom
26. November 1985, T 219/83, zur VerBffenﬁlichung vorge-—
sehen), daB eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU im
Einspruchsbeschwerdeverfahren nur dann erforderlich ist,
wenn den Parteien eine sachliche Stellungnahme zur Auf-
rechterhaltung des europaischen Patents in geﬁndertem
Umfang in der miindlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist

(siehe Leitsatz 2 der angezogenen Entscheidung).

Ein solcher Fall liegt hier vor:

Wie bereits in Abschnitt 10.3.5. ausgefihrt, muBte die
Beschwerdegegnerin spitestens mit Erhalt des Bescheides vom
4. Juni 1985 erkennen, daB8 eine Aufrechterhaltung des
Patents im Umfange des nunmehrigen Hilfsantrages ernsthaft
in Betracht kam. Sie hatte im AnschluB daran Gelegenheit,
sich darauf einzustellen und gegebenenfalls hiergegen.

bestehende Bedenken geltend zu machen. Sie hat
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von dieser Gelegenheit.leihrerEingabe vom 9. Juli 1985

auch Gebrauch gemacht. Somit ist nicht ersichtlich, warum
ihr eine eventuelle weitere Stellungnahme in der miindlichen
Verhandlung nicht zuzumuten gewesen sein sollte. Da die
Sache nach der miindlichen Verhandlung in jeder anderen Hin-
sicht entscheidungsreif ist, konnte die Entscheidung un-
mittelbar ergehen.

Entscheidungsformel:

Aus diesen Griinden wird entschieden: {

l. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen mit der Auf-
lage, das europdische Patent in gedndertem Umfang mit den in
der miindlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen aufrecht-
zuerhalten.

A &J\f\v\r\/ a
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