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Sachverhalt und Antréage

1418.D

Auf
das
von

wie

lll.

mit

(Cg"

die europdische Patentanmeldung 86 111 130.0 wurde
europdische Patent Nr 0 213 480 auf der Grundlage
vier Ansprilichen erteilt. Der Hauptanspruch lautet
folgt:

Verfahren zum Hydrophobieren von Leder und Pelzen
einem Silicondl in Gegenwart eines Salzes einer N-

C,o-Acyl) -aminosdure als Emulgator, dadurch

gekennzeichnet, daff man

a)

die wdfrige Emulsion eines Silicondls, bestehend

aus 15 bis 90 Gew.-% Silicondl, 5 bis 30 Gew.-% eines
Salzes einer Aminosdure mit 2 bis 6 C-Atomen und mit
dem Acylrest einer gesdttigten oder ungesidttigten
Fettsdure mit 9 bis 20 C-Atomen am Aminstick-
stoffatom, das gegebenenfalls zusdtzlich durch Methyl
substituiert ist, und wenigstens 5 bis Rest zu 100
Gew.-% Wasser, die mit einem Alkalihydroxid, Ammoniak
oder einem Alkanolamin auf einen pH-Wert von 5 bis 12

eingestellt ist, oder

das wasserfreie Gemisch aus 70 bis 90 Gew.-% eines
Silicondls und 10 bis 30 Gew.-% eines Alkanol-
aminsalzes einer Aminosdure mit 2 bis 6 C-Atomen und
mit dem Acylrest einer gesdttigten oder ungesidttigten
Fettsdure mit 9 bis 20 C-Atomen am Aminstickstoff-
atom, das gegebenenfalls zus&dtzlich durch Methyl

substituiert ist,

in einer Menge von 0,5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das

Falzgewicht des Leders oder Nafgewicht der Pelze, in

wédfliriger Flotte bei einem pH-Wert von 4,5 bis 8,0 auf

die

der

zu behandelnden Leder oder Pelze wdhrend oder nach

Nachgerbung einwirken 1l4Rt und anschliefend auf

einen pH-Wert von 3,0 bis 5,0 einstellt und
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gegebenenfalls in der widfdrigen Lésung mit einem in der
Gerberei Ublichen zwei-, drei- oder vierwertigen

Metallsalz nachbehandelt."

II. Gegen die Patenterteilung legten die drei
Beschwerdefihrerinnen (Einsprechenden) aufgrund von
Artikel 100 (a) EPU Einspruch ein.

III. Die Einsprechenden stiitzten sich insbesondere auf

folgende Entgegenhaltungen:

(D3): Chemical Abstracts 100,

Zusammenfassung 122 709 s;

(D4): US-A-2 798 858 (BE-A-535 524);

(D5) DE-A-1 018 836;

(D6): DE-A-2 219 806;

(D9): Prospekt der Firma CIBA-GEIGY: "Sarkosyl, N-acryl
sarcosine surfactants" (1971);

(D10) : DE-A-1 036 458;

(D11): Merkblatt "Sarkosyl-Rostinhibitoren';

(D12): Merkblatt "Densodrin E" (Marz 1979).

Laut der Entscheidung der Einspruchsabteilung kénne der
Argumentation der Einsprechenden, insbesondere der
Einsprechenden II, daf N-(Cy-C,,-Acyl)-aminosdure Salze
bekannte Emulgatoren fir Paraffin, ein bekanntes
Fettungsmittel flir Leder, seien und es deshalb
naheliegend wdre diese Verbindung als Emulgatoren fur
Silicondle auszuwdhlen, nicht gefolgt werden, da nicht
vorherzusehen war, dafl eine Verbindung, die eine gute

emulgierende Wirkung fir eine bestimmte Gruppe von

1418.D R A
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Substanzen hat, auch eine dhnlich gute emulgierende
Wirkung flir eine Gruppe von chemisch unterschiedlichen

Verbindungen haben wiirde.

Auch war die Einspruchsabteilung der Meinung, daff aus

keinem der zur Verfiligung stehenden Dokumente hervorgehe,
daf?, wie im beanspruchten Verfahren, die Verwendung von
Metallsalzen nicht notwendig sei und es deshalb méglich

werde metallfreies Leder herzustellen.

Obwohl in keinem Beispiel des Streitpatentes ein
Verfahren zum Hydrophobieren von Leder, in dem keine
Metallsalze verwendet werden, beschrieben sei, sei nicht
nachgewiesen worden, daR ohne Einsatz von Metallsalzen
im beanspruchten Verfahren keine oder nur eine
unzureichende Hydrophobierung des Leders erzielt werden

kdonne.

Da das gemdfs Hauptanspruch patentierte Verfahren zum
Hydrophobieren von Leder als erfinderisch anzusehen sei,
seien auch die Verwendung der im Anspruch 1 definierten
wafrigen Emulsionen oder der wasserfreien Gemische
(Anspruch 4) und die im patentierten Verfahren
verwendeten Emulsionen (Anspruch 2) und Mischungen

(Anspruch 3) als erfinderisch anzuerkennen.

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerde-
fihrerinnen I bis III unter Zahlung der vorgeschriebenen
Geblihren Beschwerde erhoben und Beschwerdebegriindungen

eingereicht.

Im schriftlichen Verfahren haben die Beschwerde-
fihrerinnen II und III im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Am Prioritdtstag des in Rede stehenden Patentes sei es
bekannt gewesen, daf® sowohl widRrige

Siliconemulsionen (D4) als auch N-Acylaminos&duresalz,
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gegebenenfalls in Form wadRriger Emulsionen, alleine oder
im Gemisch mit bekannten Lederfettungsmitteln
(Entgegenhaltung (D6)) zur Lederhydrophobierung
eingesetzt werden koOnnen. Darlber hinaus sei aus
Entgegenhaltung (D3) bekannt, daff N-Acylaminosduresalz,
deren emulgierende Wirkung beispielsweise in
Entgegenhaltung (DY) beschrieben ist, zusammen mit
Silicondlen in Emulsionen eingesetzt werden kénnen. Die
Behauptung, daff solche Emulsionen zwingend ein
Alkylphosphat enthalten missen, kénne der Druckschrift

nicht entnommen werden.

Ferner sei am Prioritdtstag des Streitpatents bekannt
gewesen, dafR N-Acylaminosduresalz als Emulgatoren fir
Paraffine und Wachse eingesetzt werden {Seite 2,

Zeilen 15 bis 17 des Streitpatents) und N-Acylamino-
sduresalz mit bekannten hydrophoben Lederfettungsmitteln
wie Mineraldlen zur Hydrophobierung von Leder verwendet
werden konnen (Seite 6, 3. vollstadndiger Absatz

in Entgegenhaltung (D6)). Paraffine und Wachse wiirden
auch zur Hydrophobierung von Leder und Pelzen eingesetzt
und sind, wie Silicondéle und Mineraldle, hydrophob.
Somit seien Paraffine, Wachse, Mineraldle und Silicone
fir den Lederfachmann dguivalente Mittel. Der Gegenstand
des Streitpatents liege nun nur noch in dem zusdtzlichen
Schritt, Paraffin durch Silicon - ein seit Jahren
bekanntes Hydrophobierungsmittel - zu ersetzen. Es
handele sich hier also um den blofen Austausch von zwei
bekanntermafen als Hydrophierungsmittel geeigneten
Substanzen. Fir den auf diesem Gebiet arbeitenden
Fachmann sei dies eine Selbstverstdndlichkeit. Abgesehen
davon, dafR es maximal eines einzigen Versuches bedurft
hidtte, um dies herauszufinden, gidbe es auch weitere
GesetzmdfRigkeiten, die dem Fachmann bekannt seien. So
seien z. B. die bendtigten HLB-Werte fir Paraffindl und
Silicondl identisch (vgl. Ullmann's Encyclopddie der
technischen Chemie, 4. neubearbeitete Auflage, 1975,
Band 10, Seite 462 - 464). Danach betrigen die



VI.

VII.

1418.D

-5 - T 0437/91

erforderlichen HLB-Werte fir Paraffindl bzw.

Silicondl 11 bzw. 11 - 12 (vgl. Tabelle 4 auf

Seite 463). Auf Seite 462 der selben Literaturstelle,
linke Spalte, finde sich im lbrigen noch der Hinweis,
"daf? es zweckmdfig ist, an einer bestimmten chemischen
Struktur festzuhalten, wenn sie sich beim Emulgieren
dhnlicher Produkte als vorteilhaft erwiesen hat." Dies
hiefe mit anderen Worten, daff man einen Emulgator fir
Paraffine auch fir ein &hnliches Produkt, und das sei in
diesem Fall das Silicon mit Sicherheit, ebenfalls
einsetzen koénne. Diese Empfehlung werde hier eindeutig
ausgesprochen. Man misse es daher als naheliegend

ansehen, Paraffin durch Silicon®l zu ersetzen.

Zusammenfassend sei festzustellen, daf® es in Kenntnis
des vorgenannten Standes der Technik keinerlei
erfinderischer Tatigkeit bedurfte, Silicon®dl, das
bekanntermaRen hydrophob ist und zur Lederhydro-
phobierung auch in Form wdfriger Emulsionen eingesetzt
werden kann, mit einem N-Acylaminosduresalz, das als
Lederhydrophobierungsmittel bekannt ist und sich fir
hydrophobe Lederfettungsmittel als Emulgator eignet, als
wasserfreies Gemisch oder in Form einer widfrigen L&sung

zur Hydrophobierung von Leder und Pelzen einzusetzen.

Alle Parteien wurden zur mindlichen Verhandlung geladen.
Mit Eingabe vom 5. Januar 1998 und 18. November 1997
teilten die Beschwerdefiihrerinnen II und III mit, daf
sie an der miindlichen Verhandlung nicht teilnehmen
werden. Die mindliche Verhandlung fand am

3. Februar 1998 statt.

Die Beschwerdefiihrerin I hat schriftlich und in der
mindlichen Verhandlung im wesentlichen die gleichen
Argumente vorgetragen, wie die Beschwerdefiihrerinnen II
und III. Folgende Argumente wurden noch besonders

betont:
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Aus Entgegenhaltung (Dl2), dem Merkblatt fir das

auf Entgegenhaltung (D6) basierenden Handelsprodukt
(Handelsname: Densodrin E), erhalte der Fachmann sehr
viel Information, durch die die Verfahrensweise des
angegriffenen Patents - bis auf den Einsatz wvon
Silicondl - vollstédndig vorweggenommen werde. Das
Handelsprodukt Densodrin E erwdhne auch ein Gemisch aus
dem Natriumsalz des N-Oleylsarkosins mit Paraffin und
Chlorparaffin. Aus dem Merkblatt gehe hervor, daR man
die hydrophobierende Wirkung von Densodrin E durch
Fixierung mit Chromgerbstoffen erheblich verbessern

kdénne, ohne die Fettungswirkung zu stéren.

Auf Seite 3 des Merkblatts heiRRe es dann weiter, daf
sich Densodrin E als anionischer Licker auch mit Sdure
allein fixieren lasse, wobei jedoch dann die
weichmachende Wirkung mehr im Vordergrund stehe, wahrend
sich die wasserabstofRende bei vorwiegend mineralisch
gegerbtem Leder erst nach einiger Lagerzeit verbessere.
Dies bedeute nichts anderes, als daf durch die
Behandlung mit S&dure - genau wie im angegriffenen Patent
- aus dem Natriumsalz des N-Oleylsarkosins die freie
Carbonsdure ausgefdllt werde, wodurch aus dem wasser-
lé6slichen Natriumsalz die wasserunl&sliche S&ure
entstehe, aus der dann im Laufe der Zeit mit den im
Leder vorhandenen, von der Mineralgerbung herrihrenden
Chromsalzen die Carboxylgruppe zu Komplexen reagiere und
so eine Fixierung und somit Verstdrkung der Hydro-

phobierung bewirkt werde.

Ausgehend von den Hydrophobierungsmitteln

nach Entgegenhaltung (D6), ndmlich N-Oleylsarkosin als
Natriumsalz, entweder allein oder in Verbindung mit
anderen bekannten Hydrophobierungsmitteln, wie
Paraffinen oder Chlorparaffinen, liege somit der einzige
Unterschied zum Gegenstand des angegriffenen Patents in
der Mitverwendung von Silicondl als weiterem

Hydrophobierungsmittel.
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Nachdem Silicondél zum Prioritédtszeitpunkt des
angegriffenen Patents ein bekanntes Lederhydro-
phobierungsmittel war und es aus Entgegenhaltung (D6)
bekannt gewesen sei, das dort beschriebene Natriumsalz
des N-Oleylsarkosins allein oder in Verbindung mit
anderen bekannten Hydrophobierungsmitteln einzusetzen,
habe es nahegelegen, als bekanntes Hydrophobierungs-
mittel, neben oder anstelle von Paraffin, Silicondél

einzusetzen.

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin kénne fir
die Beurteilung der erfinderischen T&tigkeit auch nicht
aufer acht gelassen werden, daf die im angegriffenen
Patent als Emulgatoren fir Silicondle verwendeten Salze
der N-(C, bis C,,-Acyl)-aminosduren bereits als
Lederhydrophobierungsmittel bekannt gewesen seien. In
Entgegenhaltung (D6) werde der Emulgator des
angegriffenen Patents als Lederhydrophobierungsmittel
eingesetzt, und zwar entweder allein (s. Beispiel 1)
oder zusammen mit anderen bekannten Hydrophobierungs-

mitteln wie Mineraldl (Beispiel 7).

Der Fachmann werde umso eher geneigt sein, das

aus Entgegenhaltung (D6) bereits als eigenstidndiges
Hydrophobierungsmittel bekannte Produkt als Emulgator
fir ein weiteres bekanntes Hydrophobierungsmittel,
ndmlich Silicon®l einzusetzen, als er habe erwarten
kénnen, daf® durch die Verwendung zweier Hydro-
phobierungsmittel, ndmlich des N-Acylsarkosins

gemdfy Entgegenhaltung (D6) und des Silicondéls eine
Verbesserung gegeniiber der Verwendung eines

Hydrophobierungsmittels allein eintreten wiirde.

Als zweiten Angriff gegen die erfinderische T&atigkeit
kdme eine Kombination der Entgegenhaltungen (D4)

und (D9) in Betracht. Aus Entgegenhaltung (D4) sei es
bekannt, wdfrige Siliconemulsionen, die als Emulgator

"fatty acid amide condensates" z. B. Nilo-SD enthalten,
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zum gewlunschten Zweck zu verwenden. Entgegenhaltung (D9)
beziehe sich auf "Sarkosyl surfactants" und auf

Seite 18, vorletzter Absatz, letzter Satz, beschreibe
dessen Verwendung "Water repellant coatings may be
obtained by using the ammonium salts of Sarkosyl acids
as emulsifiers.” Es seili somit naheliegend den Sarkosyl
Emulgator aus der Entgegenhaltung (D9) gegen die
Fettsdureamide der Entgegenhaltung (D4) auszutauschen,

um zum Verfahren der Erfindung zu gelangen.

Die Patentinhaberin habe kein Beispiel vorgelegt, das im
Vergleich mit dem Stand der Technik einen iiberraschenden

Effekt aufweise.

Die am 5. Januar 1998 von der Beschwerdegegnerin

eingereichte Verdffentlichung

- B. Zorn "Einige grundsédtzliche Bemerkungen zur
Hydrophobierung von Leder", Das Leder,
33. Jahrgang 1982, Seite 79 bis 83,

stelle kein Vorurteil gegen das Verfahren des

Streitpatents dar.

Nach Meinung der Beschwerdegegnerin sei die
Entgegenhaltung (D12) als ndchstliegender Stand der
Technik zu betrachten. Es sei der Zweck der Erfindung,
bessere Hydrophobierung zu erzielen, und zwar dadurch,
daf’ eine verbesserte wdRrige Siliconemulsion hergestellt
wird. Es sei nicht naheliegend, entweder Silicon statt
Paraffin einzusetzen, weil Silicon und Paraffin chemisch
sehr verschieden seien (Entgegenhaltung (D12), (D6)),
oder den Emulgator Sarkosyl zu wdhlen, um Silicon-
emulsionen herzustellen, weil Sarkosyl als Fettungs- und
Hydrophobierungsmittel gelte und immer mit anderen

Additiven verwendet werde, (Entgegenhaltung (D4), (D9)).
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Die Beschwerdegegnerin bezog sich insbesondere auf den
Aufsatz des Herrn Zorn in der Fachzeitschrift fir Chemie
und Technologie der Lederherstellung, Mitteilungsblatt
des Vereins filir Gerberei-Chemie und -Technik e. V.,

Mai 1982 (siehe Paragraph VII oben), um ein Vorurteil
der Fachwelt beziiglich der Ubertragung der Lehre des
Hydrophobierens mit Paraffin auf Silicondl zu belegen.
Herr Zorn habe als Fachmann der Beschwerdefiihrerin III,
im Jahr 1982 - also etwa 3 Jahre vor dem Prioritdtstag
des angegriffenen Patents - ausgefiihrt (Seite 83, rechte
Spalte), daf es zwar bei Kohlenwasserstoffdispersionen
gelinge, wadfrige Systeme einzusetzen, dies aber bei

Polysiloxanen bisher noch nicht gelungen sei.

Besonders diese Feststellung eines Fachmanns im
technischen Gebiet des Streitpatents zeige deutlich, daR
es flir den Durchschnittsfachmann nicht naheliegend
gewesen sein kénne, einen von Paraffinemulsionen her

bekannten Emulgator auf Polysiloxane zu Ubertragen.

IX. Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europdischen Patents Nr. 0 213 480.

Die Reschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag die
Beschwerde zurilickzuweisen und als Hilfsantrag die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in

gednderter Form lediglich mit Anspriichen 1 bis 3 wie

erteilt, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerden sind zulé&dssig.

2. Die Beschwerdefihrerinnen machen fehlende erfinderische

Tatigkeit (Artikel 56 EPU) des Verfahrens gemif

1418.D R A
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Hauptanspruch des Streitpatents geltend. Die Kammer hat
somit nur ilber die Patentfdhigkeit des Streitpatents im
Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 56 EPU zu

entscheiden.

Im Sinne des von den Beschwerdekammern in stédndiger
Praxis angewandten Aufgabe-Ldsung-Ansatzes ist vorerst
festzulegen, welcher Stand der Technik objektiv als
ndchstliegender anzusehen ist. Dabei ist auch zu klédren,
ob dies der im Streitpatent genannte Stand der Technik
ist, oder ob eine der wdhrend des Einspruchsverfahrens
eingefihrten Entgegenhaltungen dem Streitpatent ndher

kommt .

Die Patentschrift bezieht sich in der Beschreibungs-
einleitung allgemein, ohne Bezugnahme auf einen
spezifischen Stand der Technik, auf verschiedene
Verfahren zum Hydrophobieren von Leder und Pelzen, bei
denen zur Veredelung auch Silicondle verwendet werden.
Sofern allerdings Polysiloxane eingesetzt wiirden,
geschehe dies stets in Verbindung mit organischen
Losungsmitteln. Die Verwendung dieser Ldsungsmittel sei
jedoch aus verschiedenen Grinden unerwinscht. Aufgabe
der Erfindung sei es somit, ein Verfahren zum
Hydrophobieren von Leder und Pelzen zu entwickeln, bei
dem organische Ldsungsmittel nicht notwendig und eine
Hydrophobierung mit einem Silicondl in waRriger Phase
erfolgen kann, "wobei der anwendungstechnische Effekt
auf Leder und Pelze wenigstens gleichwertig dem von
Silicondl aus organischen Lésungsmitteln sein soll”
(siehe Beschreibungseinleitung des Streitpatents,
Seite 2, Zeilen 23 und 24 der Patentschrift). Weiterhin
wird ausgefiihrt, dafl N-Acylaminosduren, insbesondere
Fettsduresarkoside, z. B. N-Oleoyl-sarkosin in Form
ihrer Salze als Emulgatoren fir Paraffine und Wachse
bekannt seien, die auch bei der Hydrophobierung von

Leder verwendet werden kénnen.
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Mit ihren Einspriichen haben die Beschwerefiihrerinnen
neue Entgegenhaltungen eingereicht, von denen sich
einige auf Sarkosin (Produktnamen Sarkosyl oder
Densodrin E) beziehen. Dies sind Entgegenhaltungen (D6),
(D9) und (D12). Sie beschreiben Eigenschaften und

Verwendungsméglichkeiten von Sarkosin.

Andere Entgegenhaltung offenbaren die Verwendung von
Polysiloxanen (Silicon) als Hydrophobierungsmittel,

z. B. die Druckschriften (D4), (D5) und (D10).
Entgegenhaltung (D4) beschreibt ein Verfahren zum
Hydrophobieren von Leder unter Verwendung eines
besonderen Typs eines Methylpolysiloxanhydrolyse-
produkts, im wesentlichen frei von organischen
Losungsmitteln (Spalte 1, Zeilen 15 bis 21).
Entgegenhaltung (D5) offenbart die Verwendung von einem
Methylpolysiloxanharz und einem organischen
Lésungsmittel (siehe Anspruch 1). Entgegenhaltung (D10)
bezieht sich auf ein Verfahren zum Wasserdichtmachen von
Leder mit einer wédfrigen Emulsion eines organischen
Polysiloxans, worin der Emulgator eine wasserldsliche

Seife 1ist.

Die in der miindlichen Verhandlung anwesenden Parteien,
die Beschwerdefiihrerin I und die Beschwerdegegnerin,
haben Entgegenhaltung (D12) als ndchstliegenden Stand
der Technik erachtet. Diese Entgegenhaltung ist eine von
der Firma BASF, also der Beschwerdegegnerin, zur
Verfiigung gestellte technische Information und bezieht
sich auf das hydrophobierende Fettungsmittel Sarkosin
(Densodrin E) filir Leder und Pelze und fihrt unter dem
Titel "Eigenschaften" aus, daff Densodrin E mit Wasser
emulgiert werden kann. Eine gemeinsame Verwendung mit
Silicon ist nicht erwidhnt. Als ein Beispiel einer
Zusammensetzung wird vorgeschlagen, ein Olsduresarkosid
in Verbindung mit Wasser und Paraffin oder Chlorparaffin
(siehe Verteileranhang "Mdgliche Zusammensetzung') zu

verwenden.
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Gemdfs der stdndigen Rechtsprechung der Kammern ist z. B.
als ndchstliegender Stand der Technik derjenige in
Betracht zu ziehen, der den gleichen Anwendungsbereich
wie die Erfindung betrifft. Darnach erscheinen
gleichermaRen diejenigen Entgegenhaltungen geeignet, die
sich mit der Hydrophobierung von Leder befassen, sei es
durch Verwendung von Siliconen (hier z. B. (D4)) oder
von Sarkosinen (hier z. B. (D12)). Die Kammer koénnte
sich zwar der Auffassung der Parteien anschlieffen, daf
die Entgegenhaltung (D12) ndchstliegender Stand der
Technik ist; die Beschwerdegegnerin ist im Streitpatent
(siehe oben Punkt 4) allerdings von der Verwendung von
Silicondlen zum Hydrophobieren von Leder und Pelzen
ausgegangen. Da die Kammer der Meinung ist, daf beide
Gruppen des Standes der Technik gleichermafien geeignet
sind, um als ndchstliegender Stand der Technik zu
dienen, sieht die Kammer keine Notwendigkeit, vom
Standpunkt, den die Beschwerdegegnerin in der
Beschreibungseinleitung des Streitpatents eingenommen
hat, abzuweichen und schliefst sich damit der stéandigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA an, daf’ nur
in solchen F&dllen von der urspringlich in der
Patentschrift formulierten Aufgabenstellung abgewichen
werden sollte, in denen ein neu eingefihrter Stand der
Technik der Erfindung ndher kommt als der in der
Patentschrift genannte (siehe z. B. T 184/82

ABl. EPA 1984, 261).

Somit erscheint die in der Patentschrift angegebene
technische Aufgabenstellung (siehe oben Punkt 4)

objektiv angemessen zu sein.

Die Ldsung der Aufgabe wird durch das Verfahren gemdfd
Anspruch 1 zur Verfiigung gestellt, also das
Hydrophobieren von Leder und Pelzen mit einem Silicondél
in Gegenwart eines Sarkosins als Emulgator. Die
Beispiele machen es glaubhaft, dafz die gestellte Aufgabe

geldst wurde.
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Es stellt sich die Frage, ob der Durchschnittsfachmann

in naheliegender Weise diese L&sung gefunden hdtte.

Es ist zu priifen, ob der Durchschnittsfachmann,
ausgehend von Entgegenhaltung (D4), die eine Verwendung
eines bestimmten Silicons zum Hydrophobieren von Leder
beschreibt, in naheliegender Weise erkannt hdtte, daf
sich die Verwendung von organischen L&sungsmitteln beim
Einsatz von Silicondlen bei der Hydrophobierung von
Leder vermeiden 1l4fRt, wenn Sarkosin als Emulgator
verwendet wird. Die Beschwerdefiihrerinnen behaupten
nicht, daR Entgegenhaltung (D4) oder eine andere
Druckschrift aus der Gruppe der "Silicon"-

Entgegenhaltungen alleine dies nahelegen wiirde.

Vielmehr bauen die Beschwerdefihrerinnen
schwerpunktmidfig ihre Argumentation darauf auf, daf von
Entgegenhaltung (D12), einer Produktbeschreibung von
Densodrin E (siehe Punkt 7 oben) als ndchstliegendem
Stand der Technik auszugehen sei. Dort sei eine
Zusammensetzung aus Olsduresarkosid, Paraffin oder
Chlorsdureparaffin und Wasser offenbart. Es sei
naheliegend, Paraffin als ein Mittel mit &quivalenter
Wirkung zu Silicon, jenes durch dieses zu ersetzen. Wie
bereits gesagt, anerkennt die Kammer, daf3 im
vorliegendenAFall eine derjenigen Situationen vorliegt,
in der mehrere Entgegenhaltungen gleichermafen als
nidchstliegender Stand der Technik betrachtet werden
kénnten, also hier auch eine Entgegenhaltung, die
Sarkosin betrifft, beispielsweise Entgegenhaltung (D12).
Aber auch wenn man die Frage der erfinderischen
Tatigkeit aus diesem Blickwinkel beurteilt, ist der
Austausch von Paraffin durch Silicon nicht naheliegend,
weil keine der vorliegenden Entgegenhaltungen irgendeine
Anregung flir einen solchen Austausch gibt. Nach
Auffassung der Kammer ist diese Argumentationslinie nur
in Kenntnis der Erfindung méglich und stellt also eine

riickschauende Betrachtungsweise dar, die bei der
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Beurteilung der erfinderischen Tadtigkeit vermieden
werden mug. Dasselbe gilt fur das "Austausch"-Argument,
im Hinblick auf den Emulgator fir Silicon (siehe

Paragraph VIII, finfter Absatz oben).

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang und fiir die
Beantwortung der Frage der erfinderischen Tatigkeit
nicht unbeachtlich, erscheint der Kammer der Umstand,
dafR die Entgegenhaltungen (D6), (D9} und (D12), die sich
auf Sarkosin beziehen, aus den Jahren 1973 bis 1979
stammen. Noch sehr viel dlter sind die Entgegen-
haltungen (D4), (D5) und (D10), die Silicon als
Hydrophobierungsmittel beschreiben - sie wurden in den
Jahren 1956 und '57 verdffentlicht. Das allgemeine
Wissen um die Verwendbarkeit dieser Substanzen jeweils
fiir sich als Hydrophobierungsmittel von Leder ist also
sehr alt. Es ist jedoch seit dieser Zeit keinerlei
Entwicklung im Stand der Technik dokumentiert, die einen
wie immer gearteten Hinweis auf eine gleichzeitige
Verwendung der beiden Substanzen Silicon und Sarkosin
geben wirde, ganz zu schweigen von einer Verwendung von
Sarkosin als Emulgator flir Silicon mit der Wirkung, dafd
der Zusatz von unerwiunschten organischen L&ésungsmitteln

vermieden werden kann.

In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, dafs das
Argument der Beschwerdefihrerin I, daff die
Beschwerdegegnerin keinen besonderen Vorteil ihres
Verfahrens nachgewiesen habe, neben der Sache liegt,
wenn der erfindungsgemidfe Vorteil darin liegt, dafl keine
organischen Lésungsmittel verwendet werden miissen. Daf
dieses Problem geldst worden ist, wurde nicht

bestritten.

Weiterhin erscheint der Kammer von erheblicher
Uberzeugungskraft die Verdffentlichung des Herrn Zorn in
der "Fachzeitschrift fiir die Chemie und Technologie der

Lederherstellung" (siehe Paragraph V oben) zu sein.
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Herr Zorn, der als Fachmann auf dem Gebiet der
Hydrophobierung von Leder anzusehen ist, hat 1982, also
etwa 30 Jahre nach den Verdffentlichungsdaten der
Entgegenhaltungen, die sich auf die Verwendung wvon
Polysiloxanen zum Hydrophobieren von Leder beziehen und
etliche Jahre nach den Verdffentlichungen, die sich mit
Sarkosinen befassen (siehe Punkt 14 oben) ausgefiihrt,
“.... dafl die heute verwendeten Gruppen von
Hydrophobiermitteln meist eine offene Hydrophobierung
ergeben. Man wird bestrebt sein, mdglichst wifRrige
Systeme im FafR einzusetzen. Dies gelingt bei
Kohlenwasserstoffdispersionen, Seifen, Estern, reaktiven
Fettkorpern und Chromkomplexen ... . Bei Polysiloxanen
ist dies filir Leder bisher noch nicht gelungen.
Polysiloxane werden immer noch in organischen
Lésungsmitteln eingesetzt, ...". Wenn also ein
méglicherweise sogar iiberdurchschnittlich, aber
zumindest durchschnittlich qualifizierter Fachmann drei
Jahre vor dem Prioritdtsdatum (1985), keinen Vorschlag
fir eine Herstellung einer wadfRrigen Phase von Silicon
zum Hydrophobieren von Leder kennt, und wenn keine
andere Druckschrift im Zusammenhang mit Lederhydro-
phobierung im Verfahren vorliegt, die nach dieser
AuRerung verdffentlicht worden widre, kann ein Naheliegen
des erfindungsgemdfien Vorschlags nicht angenommen

werden.

Es bleiben noch die Entgegenhaltungen (D3) und (D11l) zu
diskutieren, die beide als einzige der im Verfahren
vorliegenden Entgegenhaltungen gleichzeitig Silicon und
Sarkosin immerhin erwdhnen. Entgegenhaltung (D3) ist
eine 9-~zeilige Zusammenfassung aus "Chemical Abstracts",
die sich auf "Lubricant compositions for finishing
synthetic fibers" bezieht, also keinerlei Zusammenhang
mit dem erfindungsgemidfen Anwendungsgebiet hat.
Synthetische Fasern werden mit einer Zusammensetzung
behandelt, die, neben anderen Substanzen wie z. B.

Wachs, auch ein Sarkosin und ein modifiziertes Silicon
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enthdlt. Entgegenhaltung (D11l) betrifft Sarkosyl-
Rostinhibitoren und bewegt sich also ebenfalls einem
gadnzlich anderem technischen Gebiet. Unter dem Titel
"LOoslichkeit" wird ausgefihrt: "Die Sarkosylsduren l&sen
sich in den meisten organischen Ldsungsmitteln,
einschlieRlich Glykolen, Glyzerin, Siliconen,

Phosphatestern und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.®

Es erscheint schon fraglich, ob der Durchschnitts-
fachmann angesichts der geschilderten Problemstellung
technische Lehren, die nicht im Zusammenhang mit
Lederhydrophobierung stehen, in Betracht gezogen hitte.
Aber selbst wenn man dies annehmen wiirde, kann die
Kammer nicht erkennen, daf dem Durchschnittsfachmann
eine der Druckschriften einen Hinweis gegeben hédtte, die
erfindungsgemaﬁe Losung zu finden, da Entgegen-

haltung (D3) lediglich offenbart, daff die beiden
fraglichen Substanzen in Verbindung mit weiteren
Substanzen zum Beschichten von synthetischen Faser
geeignet sind. Entgegenhaltung (Dl11l) beschreibt nur, daf3
Sarkosyl in Silicon 1l8slich ist, ohne den geringsten
Hinweis auf die Mdglichkeit, Sarkosyl als Emulgator fir
Silicon zu verwenden und damit den Einsatz von

organischen Ldsungsmitteln zu vermeiden.

Aus alledem folgt, daf® keine der im Verfahren
vorliegenden Entgegenhaltung, sei es allein oder in
Kombination, die Erfindung nahelegt. Die Bedingung des
Artikels 56 EPU ist somit erfiillt.

Die unabhdngigen Sachanspriche 2 und 3 betreffen
Emulsionen und Mischungen zur Verwendung beim
Hydrophobieren von Leder und Pelzen mit den Merkmalen
des Anspruchs 1. Anspruch 4 betrifft die Verwendung der
in Anspruch 1 definierten widfrigen Emulsion. Diese
Anspriiche sind somit aus den selben Griinden erfinderisch

wie Anspruch 1.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

D. Spigarelli U. Kinkeldey
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