BESCHWERDERKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT

PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteililerschlissel:

(A) [ ] Veréffentlichung im ABL.

(B) { ] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

ENTSCHETIDUNG

vom 3. Juli 1996

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0308/94 -
Anmeldenummer : 87100427.1
Verdffentlichungsnummer: 0230910
IPC: C07C 233/34
Verfahrenssprache: DE

Bezalchnung der Erfindung:
Textilbehandlungsmittel

Anmelder/Patentinhaberx:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Einsprechende:

3.3.1

01) Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

02) Akzo Nobel N. V.

Stichwort:
Textilbehandlungsmittel/HENKEL

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54(2), 56, 123(2),(3), 107

Schlagwort:
"Neuheit (ja) - keine neuheitsschadliche Vorwegnahme";
"Erfinderische Tatigkeit (ja) - nicht naheliegende Lésung der

gestellten Aufgabe*

Zitierte Entscheidungen:

T 0012/81; T 0023/86; T 0301/87; T 0495/91

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 10.93



Europadisches European Office européen

Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzaichen: T 0308/94 - 3.3.1

ENTSCHEIDTUNG
dar Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vem 3. Juli 1996

Bayer AG, Leverkusen
Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
Bayerwerk

D-51368 Leverkusen (DE)

Baeschwerdefilhrer:
(Einsprechende 01)

Vertratar:

Beschwaerdegegner: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

(Patentinhaber)
D-40191 Dusseldorf (DE)

Vertretar:

Weiterer Verfahrens- Akzo Nobel N. V.
beteiligter: Velperweg 76
(Einsprechende 02) NL-6824 BM Arnhem (NL)

Brekelmans, Paul Johan Gérard
Akzo N. V.

Patent Department

P. O. Box 9300

NL- 6800 SB Arnhem (NL)

Vertreter:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europiischen Patentamts Uber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
Nr. 0 230 910 in geindertem Umfang, zur Post
gegeben am 9. Februar 19594.

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensatzung der Kammer :

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. P. Bracke
R. E. Teschemacher



-1 - T 0308/94

Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
festgestellt wurde, daf das europdische Patent
Nr. 0 230 910 in der im Einspruchsverfahren gednderten

Fassung den Erfordernissen des Ubereinkommens genuge.

II. Dieser Entscheidung lagen die folgenden Patentanspruche 1

bis 6 zugrunde:

"1 . Textilbehandlungsmittel, herstellbar durch Umsetzung

von

a) aliphatischen Monocarbonsduren mit 10 bis 22
Kohlenstoffatomen oder deren Amide bildenden

Derivaten mit

b) Polyaminen

und anschlieRender Neutralisation nicht-umgesetzter
Aminogruppen mit anorganischen Sauren, gekennzeichnet

durch Neutralisation mit phosphoriger Saure."'

"2 Verfahren zur Herstellung von Textilbehandlungs-
mitteln nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl man
die Neutralisation mit einer - bezogen auf die
Aquivalente an nichtumgesetzten Aminogruppen - 1,0-

bis 1,3-fachen Menge Saure vornimmt."

"3, Verfahren zur Herstellung von Textilbehandlungs-
mitteln nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch einen

Zusatz von Dispersionsbeschleuniger."

1950.D

.
o



III.

Iv.

1950.D

-2 - T 0308/94

"4, Verwendung von Textilbehandlungsmitteln nach
anspruch 1, zur Veredlung von Fasern, Garnen, Gewirken,

Geweben oder Nonwovens."

"S. Verwendung von Textilbehandlungsmitteln nach

Anspruch 1 beim Waschen von Textilien."

"6. Verwendung von Textilbehandlungsmitteln nach

Anspruch 1 zur Nachbehandlung gewaschener Wéasche."

In der angefochtenen Entscheidung wurde ausgefuhrt, daR
der Gegenstand des Patentes neu sei und auf

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Insbesondere wurde die Neuheit gegenuber dem Dokument

(1) DE-A-3 137 044

dadurch begriundet, daf die dort beschriebenen Mittel

nicht spezifisch in Zusammenhang mit phosphoriger Saure

beschrieben seien.

Obwohl die im geltenden Anspruch 1 beschriebenen
Kondensationsprodukte aus mehreren Dokumenten bekannt
waren, war die Einspruchsabteilung der Meinung, daf die
aus ihnen erhaltenen beanspruchten Mittel nicht nahe-
gelegt waren, da aus keinem der als Stand der Technik
genannten Dokumenten hervorgehe, daff Textilien eine
geringere Verfarbungsneigung haben wirden, falls sie mit
Kondensationsprodukten behandelt seien, in denen die
nicht umgesetzten Aminogruppen mit phosphoriger S&ure

statt mit herkémmlichen Sauren neutralisiert seien.

In der Beschwerdebegrundung hat die Beschwerdefihrerin
(Einsprechende 01) die Klarheit der Anspriche in Frage
gestellt, da aus dem Wortlaut der Anspriche 1 und 2 nicht
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hervorgehe, ob die nicht umgesetzten Aminogruppen voll-

standig zu neutralisieren seien.

Weiterhin hat sie die Neuheit und die erfinderische

Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes bestritten.

Far die Frage der Neuheit wurde Dokument (1) genannt und

fur die der erfinderischen Tatigkeit wurden zusé&tzlich

die Dokumente

(4) DE-A-2 539 335,
(9) DE-B-1 922 047,
(12) Us-a-2 205 042,
(15) DE-B-1 090 433 und
(16) DE-B-1 258 414

angefuhrt, wobei Dokumente (4) und (1) bzw. (9) und (1)
in Verbindung mit den Dokumenten (15) und (16) als

besonders relevant angesehen wurden.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat in der
mandlichen Verhandlung vom 3. Juli 1996 darauf
hingewiesen, daf der Neutralisationsgrad der nicht
umgesetzten Aminogruppen nicht anders als auf Seite 3,
7eilen 14 bis 17 des Streitpatentes ausgefihrt zu
verstehen sei, namlich, daf die zur Neutralisation
verwendete Saure, bezogen auf nicht umgesetzte
Aminogruppen, in stoéchiometrischer Menge oder in einem
bis zu etwa 30 %igen Unter- oder Uberschuf eingesetzt
werde. Gegen diese Interpretation hat die Beschwerde-

fahrerin keine Einwande erhoben.

Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin bestritten, daf
Dokument (1) die Neuheit der Anspruche vorwegnehme oder

daR der beanspruchte Gegenstand durch die oben zitierten

Dokumente, alleine oder zusammen betrachtet, nahegelegt

werde.

h
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VI. Die Einsprechende 02 AKZO NOBEL, die nach Artikel 107
Satz 2 EPU am Beschwerdeverfahren beteiligt ist, reichte
keine Stellungnahme oder Antrdage ein und erschien, obwohl
ordnungsgemaf geladen, auch nicht in der mindlichen
Verhandlung. Mit Telefax vom 23. Mai 1996 hatte sie aber
die Kammer von ihrer Absicht, an der mindlichen

Verhandlung nicht teilzunehmen, vorab benachrichtigt.

VII. Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europdischen Patents Nr. 0 230 910.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zuruck-

zuweisen oder, hilfsweise, das Patent auf der Grundlage

des Anspruchs 1 in der mit Schreiben vom 5. Oktober 1994
eingereichten Fassung und mit Anspruichen 2 bis 6 in der

mit Schreiben vom 24. Februar 1993 eingereichten Féssung

aufrechtzuerhalten.

VII. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die Zuruck-

weisung der Beschwerde verkundet.

Entscheidungsgriinde
1. Die Beschwerde ist zuléassig.
2. Hauptantrag

2.1 Anderungen

Der gegenuber der ursprunglich erteilten Fassung
geanderte Anspruch 1 stutzt sich auf die erteilten bzw.

die ursprunglich eingereichten Anspruche 1 und 4.

1950.D
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Die Anspruche 2 bis 6 entsprechen den ursprunglich

eingereichten bzw. erteilten Anspruchen 5 bis 9.

Die Voraussetzungen gemaf Artikel 123 (2) und (3) EPU
sind demzufolge fur alle Anspruche des Hauptantrages
erfuallt. Dies wurde von der Beschwerdefuhrerin auch nicht

bestritten.

2.2 Klarheit des Anspruchs 1

Auf den Einwand der Beschwerdefuhrerin, daf aus dem
Wortlaut der Anspruche 1 und 2 nicht hervorgehe, was
unter einer Neutralisation nicht umgesetzter Aminogruppen
-u verstehen sei (siehe Punkt IV oben), braucht nur
eingegangen zu werden, soweit dies zur Klarung der unter
Artikel 100 (a) EPU aufgeworfenen Streitfragen erforder-
lich ist, da Einwénde gegen die Klarheit nicht zu'den in
Artikel 100 EPU aufgefidhrten Einspruchsgriunden gehdren
und im vorliegenden Fall die beanstandete Formulierung
bereits in den ursprunglich erteilten Anspruchen
vorhanden war. Artikel 102 (3) EPU laRt keine auf
Artikel 84 EPU gestutzten Einwéande, die nicht durch die
vorgenommenen Anderungen bedingt sind, zu (vgl. T 301/87,
ABl. EPA 1990, 335, insbesondere Punkt 3 der
Entscheidungsgrunde) . Die Anspruche sind folglich so
hinzunehmen, wie sie unter Heranziehung der Beschreibung
(und ggf. der Zeichnungen) zu verstehen sind (vgl.

T 23/86, ABl. EPA 1987, 316).

Tm Merkmal "und anschlieBender Neutralisation nicht-
umgesetzter Aminogruppen’ gemaR dem geltenden Anspruch 1
steht der technische Begriff "nicht-umgesetzter Amino-
gruppen" ohne bestimmten Artikel. Somit stellt sich die
Frage, ob die nicht umgesetzten Aminogruppen alle oder

nur teilweise mit phosphorigér Saure zu neutralisieren

sind.

1950.D
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Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich, daB
die zur Neutralisation unter Salzbildung verwendete
Saure, bezogen auf nicht umgesetzte Aminogruppen, in
stochiometrischer Menge oder in einem bis zu etwa

30 %igen Unter- oder Uberschuff eingesetzt wird, d. h. daf
man pro Amin-Aquivalent 0.7 bis 1.3 beziehungsweise

1.0 bis 1,3 Sauredquivalente einsetzt (Streitpatent,
Seite 3, Zeilen 14 - 17, bzw. ursprunglich eingereichte

Beschreibung Seite 4, Zeilen 11 - 16).

Da nirgendwo im Streitpatent etwas anderes gesagt wird
und diesbezuglich in der mtindlichen Verhandlung zwischen
den anwesenden Parteien letzlich auch Einvernehmen
bestand (siehe Punkt V oben), sieht die Kammer keinen
Grund dafiar, dieses Merkmal abweichend von der in der

Beschreibung enthaltenen Erlauterung zu verstehen:

2.3 Neuheit

Dokument (1) offenbart ein Verfahren zur Herstellung von

Imidazolin-derivaten durch Cyclisierung der Verbindungen

der Formel
R,-CONH- (CH,) ,~NH-CH,-CH,-NH- (CH,) ,~-NHCO-R,,

worin R, und R, unter anderem C,-C,, Alkyl bedeuten, mit
Sduren der Formel HA, in der A insbesondere fur Formiat,
Acetat, Phosphat, Phosphit, Phosphonat, Sulfonat, Toluol-
sulfonat oder Benzoat steht (siehe Anspruche 1 und 2).

Da nicht auszuschliefen ist, daf derartige Imidazolin-
derivate Umsetzungsprodukte im Sinne des geltenden
Anspruchs 1 sind, war die Beschwerdefuhrerin der Meinung,
daff Dokument (1) die_Neuheit des geltenden Anspruchs 1

vorwegnehme.

1950.D



1950.D

-7 - T 0308/94

Es geht aber aus dem Gesamtinhalt wvom Dokument (1) und
insbesondere aus Anspruch 2 und dem vorletzten Absatz der
zweiten Seite der Beschreibung hervor, daR die einge-
setzten Sauren HA zur Cyclisierung des Imidazolinrings
verwendet werden. Da in den Imidazolinderivaten keine
Aminogruppen mehr vorhanden sind, die noch neutralisiert
werden koénnen, handelt es sich bei diesem Dokument nicht
um die Neutralisation nicht umgesetzter Aminogruppen mit

einer Saure (z. B. phosphoriger Saure).

Die Beschwerdefuhrerin hat jedoch geltend gemacht, daf
die Cyclisierungsreaktion niemals vollstandig sei, so daf
dabei auch durch Neutralisierung chemische Verbindungen

in situ entstunden, wodurch die Neuheit der beanspruchten

Mittel vorweggenommen werde.

Abgesehen davon, daf es fur diese Behauptung keinen
einschlagigen Beleg gibt, kann nach Uberzeugung der
Kammer ein Dokument jedenfalls dann nicht als neu-
heitschadlich betrachtet werden, wenn bei Beruck-
sichtigung seiner Gesamtoffenbarung zur Erlangung der
beanspruchten Verbindungen zweierlei Klassen von
Ausgangsstoffen zu deren Herstellung notwendig sind,
diese Klassen einen gewissen Umfang aufweisen und die
spezifische beanspruchte Kombination im Dokument nicht
expressis verbis erwahnt ist (vgl. T 12/81,

ABl. EPA 1982, 296, Entscheidungsgrunde, Nr. 13). Da im
vorliegenden Fall die Offenbarung in Dokument (1)
dergestalt ist, daR die beanspruchten Verbindungen nur
durch die gezielte Auswahl von Cig.;; aliphatischen Mono-
carbonsauren zur Herstellung des Kondensationsproduktes
und durch die gezielte Auswahl von phosphoriger Saure als
Neutralisierungssaure aus einer Gruppe von insgesamt acht
zitierten Sauren konkretisiert werden konnten und die
gemafs Anspruch 1 béanspruchte spezifische Kombination im
Dokument (1) nicht expressis verbis erwahnt ist, kommt
die Kammer zum Ergebnis, daR dieses Dokument weder die

h
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Neuheit des Anspruchs 1 noch die der Ansprtche 2 - 6

vorwegnimmt .
Erfinderische Tatigkeit

Es ist unbestritten, daff am Anmeldetag des Streitpatents
Kondensationsprodukte, herstellbar durch Kondensation von
aliphatischen Monocarbonsaduren und Polyaminen und '
anschliefender Neutralisation nicht umgesetzter Amino-
gruppen mit Sauren, als Textilbehandlungsmittel
hinlanglich bekannt waren. Als reprasentativ fur diesen
der beanspruchten Erfindung eindeutig am né&chsten
kommenden Stand der Technik kann daher das bereits im
Streitpatent genannte Dokument (9) betrachtet werden

(vgl. T 495/91 vom 20. Juli 1993, insbesondere Punkt 4.2
der Entscheidungsgriunde - zitiert in Rechtsprechung der

Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts, Munchen,

1996, Seite 99).

Obwohl dort eine Reihe von mdéglichen Sauren zur
Neutralisierung der nicht umgesetzten Aminogruppen
genannt wird, ist aber nicht die Rede von phosphoriger

saure (vgl. Anspruch 1 und Seite 7, erster Absatz).

Die Beschwerdegegnerin hat gegenuber diesem Stand der
Technik geltend gemacht, daf sich der Applikation dieser
bekannten Textilbehandlungsmittel meist eine
Hitzebehandlung anschliefe, die in vielen F&llen zu einer
mehr oder weniger stark ausgepragten Verfarbung der
behandelten Textilprodukte fiuhre (Seite 2, Zeile 25 - 29,

des Streitpatentes).

Die Kammer sieht daher die nach dem Streitpatent
bestehende Aufgabe gegeniber dem ndchstkommenden Stand
der Technik darin, die Verfarbung der behandelten

Textilprodukte zu verringern.
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2.4.4 2Zur Loéosung dieser Aufgabe werden die in Anspruch 1 des
Streitpatents definierten Textilbehandlungsmittel, ein
verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als

Textilhilfsmittel vorgeschlagen (siehe Punkt II oben) .

Insbesondere geht aus dem Streitpatent hervor (Seite 2,
zeilen 29 - 36, und Seite 3, Zeilen 4 - 7), daB die
verfarbungsneigung von Textilien gesenkt wird, falls
diese mit Kondensationsprodukten behandelt werden, deren
nicht umgesetzte Aminogruppen mit phosphoriger Saure
neutralisiert sind, und daf solche Textilien auch dann
weniger zum Vergilben neigen, wenn zum Trocknen oder
Fixieren hohe Temperaturen, beispielsweise bis zu 200°cC,

angewendet werden (Seite 3, Zeilen 55 - 57).

Durch die in der Tabelle 1 gegebenen Farbabstande
zwischen den bei 120°C und bei 180°C wahrend 2 Minuten
behandelten Stoffmustern ist es auch glaubhaft gemacht,
da die mit den erfindungsgemafen Textilbehandlungs-
mitteln behandelte Textilien sich weniger verfarben als
die mit den Textilbehandlungsmitteln des Standes der

Technik behandelten Textilien. Dies wurde nie bestritten.

2.4.5 Es ist nun zu untersuchen, ob der stand der Technik dem
vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann
Anregungen bot, die nicht umgesetzten Aminogruppen der
aus Dokument (9) bekannten Kondensationsprodukte mit

phosporiger Saure zu neutralisieren.

2.4.6 Die Beschwerdefuhrerin hat geltend gemacht, es sei dem
Fachmann aus dem Dokument (15), Spalte 1, zeilen 28 - 37
und 46, und aus dem Dokument (16), Spalte 1, Zeilen 30
und 32 - 38, bekannt gewesen, daf phosphorige Saure zur
Senkung der Verfarbungsneigung von stoffen, die in der
Textilbehandluné eingesétzt werden, geeignet sei. Da aus
dem Wortlaut auf der Seite 2, Zeilen 3 - 5, des

Streitpatentes deutlich hervorgehe, daR die beanspruchte

1950.D
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Erfindung nicht verfarbende Textilbehandlungsmittel
betreffe und somit das dem Streitpatent und den
Dokumenten (15) und (16) zugrunde liegende Problem
identisch sei, war sie der Meinung, daf es fur den
Fachmann, der versuche, die Verfarbungsneigung der aus
Dokument (9) bekannten Kondensationsprodukte zu senken,
nahegelegen habe, phosphorige Saure zur Neutralisierung

der nicht umgesetzten Aminogruppen zu verwenden.

Da aber die betreffende Passage des Streitpatentes nicht
isoliert sondern in Zusammenhang mit dem ganzen Inhalt
des Dokuments zu betrachten ist, kann kein Zweifel daran
bestehen, daf das dem Streitpatent tatsachlich zugrunde
liegende technische Problem und die dafar vorgeschlagene
LOosung auf keinen Fall so zu verstehen sind, wie von der
Beschwerdefuhrerin behauptet, sondern wie oben unter

punkt 2.4.3 und 2.4.4 dargelegt. '

Aus den Lehren der Dokumente (15) und (16) geht lediglich
hervor, daf bei der Alkoxylierung organischer
Verbindungen beziehungsweise bei der Veresterung
hoéohermolekularer organischer Hydroxylverbindungen mit
einem Sulfatierungsmittel unerwinschte Verfdrbungen der
Kondensationsprodukte an sich entstehen. Diese kdénnen
dadurch vermieden werden, daf die Alkoxylierung
beziehungsweise die Veresterung in der Anwesenheit von
Reduktionsmitteln, wie phosphoriger oder unter-
phosphoriger Saure durchgefuhrt wird (siehe Dokument
(15), Spalte 1, Zeilen 1 - 6 und 28 - 49, insbesondere,
46 - 47 und Dokument (16), Spalte 1, Zeilen 1 - 10 und
16 - 31, insbesondere, 29 - 30).

Es gibt aber nirgendwo in den Dokumenten (15) und (16)
eine Andeutung, daf® phosphorige Saure auch ein Vergilben
von Textilmaterialien in Zusammenhané mit einer
Hitzebehandlung verringern kénnte. Daher ist die Kammer
der Auffassung, daf der Fachmann, der versucht, die
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Vverfarbung von Textilmateriallen Zzu verringern, weder im
Dokument (15) noch im Dokument (16) einen Hinweis dafur
finden kann, die aus Dokument (9) bekannten Kondensa-

tionsprodukte mit phosphoriger Saure zu neutralisieren.

Ahnliche Uberlegungen gelten ubrigens auch fur Dokument
(4), welches - wie Dokument (9) - auf Fettsaure- und
Polyaminbasis hergestellte Kondensationsprodukte betrifft
und far Dokument (12), welches sich von Dokument (9) im
wesentlichen dadurch unterscheidet, daft dort fur die
Reaktion Hydroxyalkylamine anstelle von Polyaminen
eingesetzt werden (siehe Seite 1, linke Spalte, Zeilen 21
bis 31 und rechte Spalte, Zeilen 1 bis 27). Da gemafs
beiden Dokumenten die Neutralisation auch mit
anorganischen Sauren erfolgt und phosphorige Saure nicht
erwahnt ist, enthalten auch diese beiden Dokumente
nichts, was dem Fachmann bei der Suche nach der Lésung

der gestellten Aufgabe in irgendeiner Weise von Nutzen

sein kénnte.

AbschlieRend weist die Kammer noch darauf hin, daf auch
durch die Kombination der Lehre des Dokuments (1) mit der
von Dokument (15) und/oder (16) die gemafs Streitpatent
beanspruchte L&sung nicht nahegelegt wird, da einerseits
weder Dokument (1) noch eines der Dokumente (15) oder
(16) das Problem der hitzebedingten Vergilbung von
Textilien beruhrt und andererseits die im Dokument (1)
zitierte Saure auch nicht zur Neutralisierung von nicht
umgesetzten Aminogruppen sondern eindeutig zur
Cyclisierung des Tmidazolinringes verwendet wird {siehe
Punkt 2.3. oben). Der Fachmann hatte diesen Dokumenten im

vorliegenden Zusammenhang daher keinerlei Beachtung

geschenkt.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daf die -
Gegenstéande der Anspruiche 1 bis 6 das Erfordernis der

erfinderischen Tatigkeit erfullen.
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2.5 Der Aufrechterhaltung des Patentes im Umfang des

Hauptantrags steht daher nichts im Wege.

3. . Hilfsantrag

Bei dieser Sachlage erubrigt es sich, auf die Gewdhrbar-

keit des Hilfsantrags einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

{ 4o O

E. Go aipr A. Nuss
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