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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerde richtet sich gegen die am

27. Oktober 1995 zur Post gegebene Zw schenent schei dung
der Ei nspruchsabteilung, dall das europai sche Patent

Nr. O 309 406 in der imEinspruchsverfahren geénderten
Fassung di e Erforderni sse des EPU erfiillt.

| nsbesondere war di e Ei nspruchsabteil ung der Auffassung,
daR das Patent die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
und (3) EPU erfillt und daR die beanspruchten

CGegenst ande gegentber den Lehren der Dokunente (1),
EP-A-0 233 139, und (2), EP-A-0 074 928, neu und
erfinderisch sind.

Di eser Entscheidung lag ein Satz von 48 Anspriuchen und
ei ne Beschreibung mt Seiten 2 bis 65 zugrunde. D e
unabhangi gen Anspriche | auteten:

"1. Verwendung der Reaktivfarbstoffe der Fornel

DCU-A) 12 (1),

worin D der Rest eines Mnoazo-, Polyazo-,

Met al | konpl exazo-, Ant hrachi non-, Pht hal ocyani n-,

For mazan-, Azomethin-, D oxazin-, Phenazin-, Stil ben-,
Tri phenyl nmet han-, Xant hen-, Thi oxanthon-, N troaryl -,
Napht hochi non-, Pyrenchi non- oder Peryl entetracarhbimd-
Farbstoffes; -U A einen Rest der Fornel

-COA (2a),

-B-CO A (2b),

0350.D Y A
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"Eﬁi;ﬂ—& (20),

(3312
i"ifufﬁ“ ““é % (2d),

CO*A

(i]l =2

ﬁ:;ﬁ_gm o,

—CD—A

oder

-i—zf;ﬁ—zr'ikg: f;(ﬂ s

bedeutet, worin B ein Rest ({CH), oder -O&XCH)),, n=1 bis
6; R B; und B, unabh&ngi g vonei nander Wasserstoff oder
Al kyl mt 1 bis 4 Kohlenstoffatonmen, das durch Hal ogen,
Hydr oxy, Cyan, C;-C,;- Al koxy, GC;- G- Al koxycarbonyl

Car boxy, Sul fanoyl, Sulfo oder Sulfato substituiert sein
kann; und X und Y unabhdngi g vonei nander Fl uor oder
Chlor ist; Qfur 1 bis 2 Substituenten aus der G uppe
Wasserstof f, G- G- Al kyl, G- G- Al koxy, Hal ogen, Carboxy
oder Sulfo steht; und A ein Am nosubstituent der Fornel

0350.D Y A
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_NH—CHz—iH*(:'CHz-}ﬂSDE—Z {la}
0x-2'

und Z und Z' unabhangi g vonei nander a- Sul f at oat hyl

a- Thi osul f at oat hyl , a- Phosphat oat hyl, &- Acyl oxyat hyl, a-
Hal ogenat hyl oder Vinyl ist, zum Farben oder Bedrucken
von cel |l ul osehal ti gen Fasermaterialien.”

"20. Reaktivfarbstoffe der Fornel

DXU-A) 1.2 (1),

worin D der Rest eines Monoazo-, Polyazo-,

Met al | konpl exazo-, Ant hrachi non-, Pht hal ocyani n-,

For mazan-, Azonethin-, Dioxazin-, Phenazin-, Stilben-,
Tri phenyl net han-, Xant hen-, Thi oxanthon-, Nitroaryl -
Napht hochi non-, Pyrenchi non- oder Perylentetracarbi m d-
Farbstoffes; -U A einen Rest der Fornel

-COA (2a),
-B-CO A (2b),
(in 2
E{ _E* (24),

ci:-l -2 :
Ny
E \Efﬁ E —CD—A
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oder

(E)l -2

H:;H" X ?ﬁ

bedeutet, worin B ein Rest ({CH), oder -O&XCHy),, n=1 bis
6; R, B; und B, unabh&ngi g vonei nander Wasserstoff oder
Al kyl mt 1 bis 4 Kohlenstoffatonmen, das durch Hal ogen,
Hydr oxy, Cyan, C;-C,;- Al koxy, GC;- G- Al koxycar bonyl

Car boxy, Sul fanoyl, Sulfo oder Sulfato substituiert sein
kann; und X und Y unabhangi g vonei nander Fl uor oder
Chlor ist; Qfur 1 bis 2 Substituenten aus der G uppe
Wasserstof f, G- G- Al kyl, G- G- Al koxy, Hal ogen, Carboxy
oder Sulfo steht; und A ein Am nosubstituent der Fornel

~NH—CH;—IH~éCHz&§:Esoz—z {la)
g;-2'

und Z und Z' unabhéangi g vonei nander &a- Sul f at oat hyl
a- Thi osul f at oat hyl , a- Phosphat oat hyl, &- Acyl oxyat hyl
a- Hal ogenat hyl oder Vinyl ist."

"38. Verfahren zur Herstellung von Reaktivfarbstoffen
der Fornel (1) gemal3 Anspruch 20, dadurch

gekennzei chnet, dass man in einen organi schen Farbstof f
mt dem Rest D oder in ein Farbstoffvorprodukt einen
Rest oder zwei Reste der Fornel

-U-A (1c)

0350.D Y A
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einfuhrt, wobei D, Uund A die unter Formel (1)
angegebenen Bedeut ungen haben, oder dass man, in Falle
der Verwendung von Far bst of f vor produkten, di e erhaltenen
ZwW schenprodukte in die gewinschten Endfarbstoffe
tberfihrt, und gegebenenfalls eine weitere
Umnvandl ungsr eakti on anschliesst.”

"39. Verbi ndung der For nel

Hz};—‘-CHz-IH—{-CH z}ﬁS—CHz—CH :—OH
~CHz—CH:—0H

"41. Ver bi ndungen der Forneln

(9,

£7N
Hy—=- . 29
=X e

CO-A

und

EE?;—-&

Ay~+7 . (3¢
e, o

wobei B ein Rest (CH,), oder -OXCH,),, n=1 bis 6; B;
Wasserstoff oder Alkyl mt 1 bis 4 Kohl enstoffatonen,
das durch Hal ogen, Hydroxy, Cyan, C;-GC;- Al koxy, C;-GC,-

Al koxycar bonyl, Carboxy, Sulfanoyl, Sulfo oder Sulfato
substituiert sein kann; Q fir 1 bis 2 Substituenten aus
der Gruppe Wasserstoff, C;-C4- Al kyl, C;-GCs- Al koxy,

Hal ogen, Carboxy oder Sulfo steht; und A die in
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Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat."

"43. Ver bi ndungen der For nel

Uzl‘?-'f :::\
= co~HH—CHE-IH—%CHZ}E:ES—CHZ—CHZ-OH
~CHz—CH3~0F

"45. Verfahren zur Herstellung von Verbi ndungen genass
Anspruch 41, dadurch gekennzei chnet, dass man ein

ent sprechendes N trophenyl carbonsaurechl orid bzw.

Ni t rophenyl - oder Nitrophenoxy-al kansdurechlorid mt

ei nem Am n der Fornel H A kondensiert und die

Ni t rogruppe zur Am nogruppe reduziert."

Die Anspriche 2 bis 19 und 21 bis 37 sind vom Anspruch 1
bzw. Anspruch 20 abh&ngi g und di e Anspriuche 40, 42, 44
und 46 bis 48 sind vom Anspruch 39, 41, 43 bzw 45
abhangi g.

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat vorgetragen,
di e Verwendung von Reaktivfarbstoffen der Fornmel (1) mt
der Teilformel (2c) zum Farben oder Bedrucken von

cellul osehal tigen Fasermaterialien sei gegenuber der
Lehre des Dokunents (1) nicht neu. Daher eribrige es
sich, zur erfinderischen Tatigkeit Stellung zu nehnen.

Dengegenidber hat di e Beschwerdegegnerin

(Patenti nhaberin) vorgetragen, dafl3 i m Dokunent (1)

Chl ortri azi nver bi ndungen der Fornel (1) mt der
Teilformel (2c) nur als Zw schenprodukte zur Herstellung
von Hydroxytriazin-Farbstoffen, nicht jedoch als

Reakti vfarbstoffe als sol che, beschrieben sind und dal3
deswegen die i m Anspruch 1 beanspruchte Verwendung
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gegenuber der Lehre des Dokuments (1) neu sei.

Weiterhin hat di e Beschwerdegegnerin mt Schrei ben vom
12. Juni 1996 als H |l fsantrag einen Satz von
48 Anspruchen eingereicht.

Di e Beschwerdefdhrerin und di e Beschwerdegegneri n haben
mt Schrei ben vom 10. August 1999 bzw. 1. Juli 1999

hi | f swei se ei ne mindl i che Verhandl ung beantragt fur den
Fall, dal ihren Antragen nicht stattgegeben werde.

Mt Schrei ben vom 1. Februar 2000 hat di e Beschwerde-
fahrerin mtgeteilt, dalB sie an der am 8. Februar 2000
gepl anten nundl i chen Verhandl ung ni cht teil nehnen werde;
mt Schrei ben vom 2. Februar 2000 zog sie ihren Antrag
auf nundl i che Ver handl ung zur tck.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragt di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opédi schen Patents Nr. 0 309 406.

Di e Beschwer degegnerin beantragt als Hauptantrag, die
Beschwer de zurickzuwei sen, d. h. das Patent mt den der
strittigen Entschei dung zugrundel i egenden Ansprichen 1
bis 48 und den Seiten 2 bis 65 der Beschreibung
aufrecht zuerhalten, oder, als H | fsantrag, das Patent
auf der Grundl age der mt Schreiben vom 12. Juni 1996
ei ngerei chten Ansprichen 1 bis 48 aufrechtzuerhalten.

Ent schei dungsgr inde

0350.D

Di e Beschwerde ist zul assig.
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Haupt ant r ag

Artikel 123 (2) und (3) EPU

Ver wendungsanspr iiche: Anspruch 1 ist eine Kombination
des urspringlich eingereichten Verwendungsanspruchs 35
mt den urspriinglichen Ansprichen 1 und 2; die

Reakti vfarbstof fe gemal3d den Ansprichen 2 bis 8 und 11
bis 15 sind in den urspringlichen Ansprichen 3 bis 9 und
12 bis 16 angefihrt; die Reaktivfarbstoffe gemal den
Ansprichen 9 und 10 sind durch die urspringlichen
Anspriuche 10 bzw. 11 in Konbination mt der O fenbarung
I m Absatz, der auf Seite 1 beginnt und auf Seite 2
endet, gestutzt; die Anspriche 16 bis 19 sind durch die
urspringl i chen Anspriche 17 bis 22 bzw. 23, 24 bis 33
und 36 gest it zt .

Pr odukt anspriche: Anspruch 20 ist eine Konbi nation der
urspriunglich eingereichten Anspriche 1 und 2; die

Reakti vfarbstof fe gemal3 Ansprichen 21 bis 27 und 30 bis
34 waren in den urspringlichen Ansprichen 3 bis 9 und 12
bis 16 angefihrt; die Reaktivfarbstoffe gemdl3 Ansprichen
28 und 29 sind durch die urspringlichen Anspriche 10
bzw. 11 in Konbination mt der Lehre des Absatzes, der
auf Seiten 1 beginnt und auf Seite 2 endet, gestutzt;
di e Anspriche 35 bis 37 sind durch die urspringlichen
Anspriche 17 bis 22 bzw. 23 bzw. 24 bis 26, 28 und 30
gest Ut zt .

Ver fahren zur Herstellung der Reaktivfarbstoffe:
Anspruch 38 entspricht dem urspringlichen Anspruch 34.

Zwi schenprodukte: Die Anspriuche 39 bis 44 werden durch

di e urspringlichen Anspriche 40 bis 45 gest it zt.
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Verfahren zur Herstellung der Zw schenprodukte: Die
Anspriche 45 bis 48 entsprechen den urspringlich
ei ngerei chten Ansprichen 48 bis 51.

Da der jetzt beanspruchte Gegenstand im Vergleich mt
dem urspringlich beanspruchten Gegenstand i m
wesentlichen durch die Streichung der Unterfornel (2c)

i n den Verwendungsanspr ichen ei ngeschrankt wurde und die
i n der Beschrei bung vorgenommenen Anderungen | ediglich
ei ne Anpassung an di e gednderten Anspriche darstellt,
kommt di e Kamrer zum Ergebni s, dall das Streitpatent
nunnehr die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3)
EPU erfillt. Dies hat die Beschwerdefihrerin auch nicht
bestritten.

Neuhei t

Da aus den sich auf Reaktivfarbstoffe bezi ehenden
Anspruchen 20 bis 37 wahrend dem Ei nspruchsverfahren die
Ver bi ndungen, in denen -U A einen Rest entsprechend der
Unterformel (2c) darstellt, gestrichen worden sind, hat
di e Beschwerdef Uhrerin die Neuheit dieser Anspriche,
sowi e des Anspruchs 38 (Verfahren zur Herstellung von
Reakt i vfar bst of fen) anerkannt, nach Auffassung der
Kanmmer zurecht. Die Neuheit der Anspriche 39 bis 48

wur de nicht bestritten, jedoch die Neuheit der

Ver wendungsanspr iiche 1 bis 19 gegenuber der Lehre des
Dokunentes (1).

Dokunment (1) betrifft die Verwendung von
Reakt i vf ar bst of fen der For nel
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|
-

zum Far ben oder Bedrucken von insbesondere

cellul osehaltigen Fasermaterialien (Seite 1, erster
Absatz; Seite 2, dritter Absatz; Seite 5 zweiter Absatz
und Seite 43, zweiter Absatz). In den Beispielen 35 38
und 71 sind Reaktivfarbstoffe beschrieben, in denen A
di e For nel

- NH- CH,- CH( SG,CH=CH,) ( CH,) :SO,CH=CH;

hat und sich von den i mvorliegenden Anspruch 1 unter
der Unterfornel (2c) definierten Reaktivfarbstoffen nur
durch di e Anwesenheit einer Hydroxygruppe statt Fl uor
oder Chlor am Triazinring unterscheidet. Witerhin ist
dem | etzten Absatz auf Seite 60 zu entnehnen, dal diese
Reakti vfarbstoffe sich analog zu den in den Beispielen 1
bis 19 beschri ebenen Met hoden herstellen lassen. Die im
Bei spi el 19 beschri ebene Methode betrifft die

Her st el |l ung ei nes Hydroxytriazi n- Reakti vfarbstoffs durch
Hydr ol yse des entsprechenden Chlortri azins.

Da einerseits bekannt war, dalR die in den Beispielen 35,
38 und 71 des Dokunentes (1) beschriebenen

Hydr oxytri azi n- Far bst of fe aus den ent sprechenden
Chlortriazinen hergestellt werden kdénnen und
andererseits bekanntlich sowohl ein vinylsulfonyl -

hal tiger Rest als ein Halogentriazinrest mt Cellul ose
reagi eren konnen, wi e etwa aus den Beispielen 14 und 19
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von Dokunent (2) hervorgeht, war die Beschwerdefihrerin
der Auffassung, dalR die inplizit offenbarten Chlor-
triazi n-Hydrol ysevorl aufer dieser Farbstoffe gemall dem
Ver st andni s des Dokunents (1) als "Reaktivfarbstoffe" zu
betrachten sind.

Weiterhin hat sie vorgetragen, dalR die Definition von
"faserreaktiven Verbi ndungen" im zweiten Absatz auf
Seite 5 des Dokunents (1) nicht auf die Hydroxytriazine
gemald Fornmel (1) beschréankt sei, sondern diese
Definition sich auf alle dort offenbarten Verbi ndungen
bezi eht, die gendall dem Verst dndni s des Dokunents (1)
Reakti vfarbstof fe sind.

Daraus folgerte sie, dall das Farben von cell ul ose-

hal tigen Fasermaterialien mttels der Hydrol ysevorl aufer
aus Dokunent (1) unmttel bar und eindeutig herleitbar
und somt bekannt sei.

AulRer dem war sie der Meinung, dald di e beanspruchte

Ver wendung schon deswegen aus dem Dokunent (1) bekannt
sei, da es genall Seite 21, letztem Absatz, Seite 22,
vorl etztem Satz und Seite 23, erstem Absatz des
Dokunentes (1) bekannt war, dald die Hydroxytriazine als
zusat zl i chen Reaktivrest einen Hal ogentriazinrest

ent hal ten konnt en.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern des EPA
unf at der O f enbarungsgehalt ei nes Dokunentes jedoch
nur diejenigen Merkmale, die ein Fachmann dem

Gesant dokunment ent nehnmen kann.

AulRerdem i st es nicht zul ssig, einen Neuheitsei nwand
auf die konbinierte Ofenbarung von zwei Entgegen-
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hal t ungen zu stitzen, die untereinander in keiner Wise
verkniupft sind. D e in Dokunent (2) beschriebenen

Hal ogentri azi nver bi ndungen unt erschei den sich
strukturell deutlich von den in Dokunent (1) und im
Streitpatent beschriebenen, so dall sich weitere

Ausf Uhrungen in Bezug auf Dokunent (2) erdubrigen.

I mvorliegenden Fall sind in den Beispielen 35 38 und
71 des Dokunmentes (1) nur Hydroxytriazine als
Farbstoffe, die Baumwl |l e farben, beschrieben. Weiterhin
kénnte ein Fachmann di esen Bei spi el en in Zusamenhang
mt der Lehre imletzten Satz der Seite 60 zwar

ent nehnen, dal di ese Farbstoffe durch Hydrol yse der
Uberei nsti menden Chlortriazine hergestellt werden
kénnt en, di eser konbinierten Lehre kann jedoch nur

ent nomren wer den, dal3 die entsprechenden Chlortriazine
geei gnete Zwi schenprodukte fir die Herstellung von
Hydr oxytri azi nen sind, ohne den geringsten H nweis auf
deren Verwendung zum Farben und Drucken von cel |l ul ose-
hal tigen Fasermaterialien.

AuBRerdem wi rd dem Fachmann, da der zweite Absatz auf
Seite 5 des Dokunentes (1) nur den in eckigen Kl anrern
ei ngeschl ossenen Teil von Fornel (1) betrifft (siehe die
oben unter Punkt 2.2.2 angegebenen Fornel), die Lehre
beziglich der in diesem Absatz erwdhnten "faserreaktiven
Ver bi ndungen” auch nur insoweit offenbart, als es den in
ecki gen Kl amrern ei ngeschl ossenen Teil der Fornel (1)
betrifft. N rgendwo findet sich ein H nweis, dal sich

di ese Lehre auch auf die nbglichen Zw schenprodukte der
in den Beispielen 35, 38 und 71 beschriebenen Reakti v-
farbstoffen erstrecken konnte.

SchlieBlich ist der Lehre auf den Seiten 21 bis 23 des
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Dokunmentes (1) nur zu entnehnen, dafl die dort

beschri ebenen Reakti vfarbstoffe einen zuséatzlichen

Hal otri azi nrest als Reaktivrest enthalten kdnnen. D eser
Lehre ist jedoch nicht zu entnehnen, dall die in dem

vor | i egenden Anspruch 1 beanspruchten Halotriazine mt
der Unterfornel (2c) und dem Am nosubstituenten (la) zum
Far ben oder Bedrucken von cel |l ul osehal ti gen Faser -

mat eri al i en geei gnet sind.

Somt komt die Kammer zum Schl uf3, dal} di e beanspruchte
Ver wendung der Reaktivfarbstoffe der Fornel (1), in
denen -U A einen Rest der Fornel (2c) bedeutet, dem
Dokunment (1) nicht unm ttel bar und eindeutig herleitbar
I St.

Di e Beschwerdefuhrerin hat die Neuheit der Verwendung
der Reaktivfarbstoffe der Fornel (1), in denen -UA

ei nen Rest der Fornel (2a), (2b), (2d), (2e) oder (2f)
bedeutet, nicht bestritten und die Kamrer hat sich davon
Uber zeugt, dall aus keinem der zitierten Dokunenten eine
sol che Verwendung di eser Verbi ndungen bekannt i st.
Deshal b kormmt di e Kamrer zum Schl uf3, dal die in den
Ansprichen 1 bis 19 beanspruchte Verwendung neu i st.

Da di e Neuheit der Anspriche 20 bis 48 nicht bestritten
war (siehe Punkt 2.2.1) und auch kein Anlal3 besteht

di ese zu bezweifeln, kommt die Kammer zum Ergebnis, dal3
der ganze beanspruchte Gegenstand das Erfordernis der
Neuheit erfullt.

Erfinderi sche Tatigkeit

OGowohl in der angefochtenen Entschei dung i meinzel nen
dar gel egt wurde, warum di e Ei nspruchsabteil ung sowohl
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die Neuheit als die erfinderische Tatigkeit des
beansprucht en Gegenst andes anerkannte, hat die
Beschwer def Ghrerin nur G Unde angegeben, aus denen sich
die Unrichtigkeit der angefochtenen Entschei dung

hi nsi chtlich der Neuheit ergeben soll, ohne irgendei nen
Grund zu nennen, aus demsich die Unrichtigkeit der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit durch die

Ei nspruchsabt ei | ung er gabe.

Di e Beschwerdefuhrerin war der Auffassung, dall es sich
erdbrigt, zur erfinderischen Tatigkeit Stellung zu
nehnen, obwohl es sich hierbei umein sel bstéandi ges
Erfordernis des EPU handelt, das von dem der Neuheit
vol lig verschi eden ist.

Damt hat die Beschwerdef Ghrerin nicht den geringsten
Anhal t spunkt dafir geliefert, dall di e Entschei dung der
Ei nspruchsabteil ung hinsichtlich der Anerkennung ei ner
erfinderischen Tatigkeit fir die gemall Hauptantrag
beanspruchte Erfindung fal sch ware. Da auch di e Kammer
ei nen sol chen nicht zu erkennen vermag, besteht kein
Anl a3, die erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten
Gegenstands in Frage zu stellen.

Aus alledemfolgt, daR keiner der in Artikel 100 a) EPU
abschl i eBend genannten Ei nspruchsgrinde der Aufrecht-
erhaltung des Streitpatents in der Form des Hauptantrags
ent gegenst eht .

Hi | f santrag

Bei dieser Sachlage erubrigt es sich, auf die
Gewadhr barkeit des Hi | fsantrages ei nzugehen.



- 15 - T 0035/ 96

4. Da di e Beschwerdef Ghrerin i hren Antrag auf nindliche
Ver handl ung zurtckgezogen hat und dem Hauptantrag der
Beschwer degegneri n stattgegeben werden kann, eribrigte
sich di e Durchfdhrung ei ner mindl i chen Verhandl ung.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird ent schi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gborgmai er A. Nuss

0350.D



