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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdef udhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, das europai sche

Patent Nr. 0 415 279 mangel s erfinderischer Tatigkeit

gegentuber dem von der Einspruchsabteil ung ei ngefdhrten
Dokunent

(3) U | manns Enzykl opadi e der techni schen Chem e,
Bd. 23, 4. Auflage, 1983, Winheim Seiten 81
bis 85

zu wi derrufen, Beschwerde eingel egt. CGegenstand der

Ent schei dung waren di e Patentanspriche gemall Haupt- und
H | fsantrag, eingereicht mt Schrei ben vom

8. Januar 1996, die jeweils 6 Anspriche sowe jeweils

ei nen gesonderten Anspruchssatz fir den Vertragsstaat ES
unfassen. Fur die Vertragstaaten CH, DE, FR GB, |IT und
LI hat der Patentanspruch 1 genmél3 Hauptantrag fol genden
Wrtl aut:

"1. Verwendung der Unmsetzungsprodukte von Verbi ndungen
der Formel |

RCONHC,H,OH

in der R einen Cpy- bis Gy Al kyl- oder Al kenyl rest
bedeutet, mt 14 bis 18 nol Ethylenoxid pro Mol | als
Texti | wei chmacher in der Textilveredl ung."

Di e Anspriche 2 bis 4 betreffen die Unsetzungsprodukte,
di e Anspriche 5 und 6 M schungen der Unset zungspr odukte
mt Wei chmachern auf Silikonbasis.
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Di e Anspriche fur den Vertragsstaat ES sind entsprechend
al s Verfahrensanspriche formuliert.

1. I n der Entschei dung wurde ausgefidhrt, dalR sich der
Gegenstand nach Anspruch 1 aus dem Stand der Technik
gemald Dokunent (3) durch fachtubliche Opti m erung des
Et hoxyl i erungsgrades herleiten |iele.

1. Mt der Beschwerdebegrindung hat di e Beschwerdefihrerin
Ver suchsberichte vorgel egt, um zu zei gen, dal3 i nnerhalb
des engen Auswahl berei ches von 14 bis 18 fir den
Et hoxyl i erungsgrad der nach Anspruch 1 verwendeten
Urset zungspr odukt e ei n unvor her sehbares Opti nmum
hi nsichtlich verschi edener Ei genschaften von
Wei chmachern in der Textilveredlung auftrete. D e
getrof fene Auswahl sei daher erfinderisch.

| V. Di e Beschwerdefthrerin hat gleichzeitig beantragt, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben und das
Pat ent auf Grundl age der Patentanspriche genmald obi gem
Haupt antrag aufrecht zuerhalten. Mt Schrei ben vom
28. April 1999 hat sie eine Entschei dung nach Aktenl age
beantr agt .

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat der
Beschwer def ihrerin wi dersprochen und si nngenal3
beantragt, die Beschwerde zuruckzuwei sen; hilfsweise hat
sie Antrag auf mindliche Verhandl ung gestellt.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
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D e Kanmer hat sich davon uberzeugt, dal die in den
Anspr iichen vor genommenen Anderungen durch die
ursprunglichen Unterl agen gestitzt sind und nicht Uber
den Schut zberei ch der Anspriche in der erteilten Fassung
hi nausgehen. Somt bestehen kei ne Ei nwdnde nach

Artikel 123 EPU. Da dies nicht bestritten wurde, und in
Anbetracht der nachst ehenden Schl uf3f ol gerung

hi nsichtlich erfinderischer Tatigkeit, ist eine

Begr tndung ni cht erforderlich.

Aus gl ei chem Grund eridbrigen sich nahere Ausfidhrungen
zur Neuheit, gegen die i mBeschwerdeverfahren kei ne
Ei nwande vor gebracht wurden.

Al's strittig verbleibt somt die Frage der
erfinderischen Tatigkeit.

Das Streitpatent betrifft die Verwendung von
et hoxylierten Fettsduream den als Textilwei chmacher in
der Textil veredl ung.

Ei ne sol che Verwendung i st aus Dokunent (3) bekannt.
Di eser Stand der Technik stellt infol gedessen einen
geei gnet en Ausgangspunkt zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit dar.

Dokunment (3) ist ein Teil aus einem Gesantkapitel mt
dem Titel 'Textilhilfsmttel', das sich unbestritten mt
dem t echni schen Gebi et der Textilveredl ung befalt, und
unter Punkt '7.2 Additive und Giffvariatoren' das
Unterkapitel "7.2.4 Wichmacher' (vgl. Seiten 84 und 85)
unfalt. In diesemUnterkapitel wird beschrieben, dal

si ch Wei chmacher in verschi edene G uppen von

Ver bi ndungen mt sehr unterschiedlicher Konstitution
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unterteilen [ assen, dall di ese aber zunei st aus ei nem
hydr ophoben und ei nem hydrophil en Ml ekilteil bestehen
(vgl. Seite 84, linke Spalte, Zeilen 4 bis 1 von unten).
Ei ne di eser Gruppen wird durch die nichtionogenen

Wei chmacher reprasentiert, zu denen neben den

Et hoxyl i erungspr odukt en von Fettsauren, Fettal kohol en
und Fettam nen auch ethoxylierte Fettsauream de der

For el

R- CO- NH- ( CH,CH,O ) H

zahl en, wobei R einen | angkettigen Al kylrest bedeutet
(vgl. Seite 85, linke Spalte). Der Buchstabe n

kennzei chnet den Ethoxylierungsgrad des Fettsauream ds
bzw. di e Anzahl der Ethyl enoxideinheiten, d. h. der
(CH,CH,O ) - Ei nheiten pro Ml ekll Fettsauream d. Diese
et hoxylierten Fetts&uream de unfassen unzweifel haft
Unmset zungspr odukt e der Verbi ndungen der Fornel | genal
Anspruch 1 des Streitpatents mt (n-1) Ml Ethyl enoxid
und sind daher als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen.

Das Streitpatent geht aus von bisher ublichen nicht-

I onogenen Wei chnmachern auf Basis von al koxylierten
Fettsauren und nennt als Vorteil eine dengegenuber zu
errei chende Verbesserung der Wi chnmacher ei genschaften
und Stabilisierung von Produkten auf Silikonbasis

(Seite 2, Zeilen 42 bis 44). Ei n entsprechender
Ver gl ei ch wurde jedoch nicht vorgel egt. Daher wurde eine
sol che Verbesserung nicht gl aubhaft genmacht, weder in
der Beschrei bung der Streitpatentschrift, noch durch
andere Beweismttel.

Zur Formulierung der dem Streitpatent zugrundeliegenden
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Auf gabe nuf3 daher auf andere Effekte zuruckgegriffen
werden. So ist der Beschreibung zu entnehnen, dal3

Ei genschaften wi e Wasser| 0slichkeit und nichtionogener
Charakter vorteilhaft sind fiar die Vertraglichkeit mt
Farb- und Ausristungmtteln, die in der Inpréagnierflotte
verwendet werden. |nsbesondere wirde mt den Produkten
gemal3 Streitpatent bei Ublicher Nachbehandl ung mt

Far bauf hel |l ern kei ne Vergil bung auftreten (Seite 2,
Zeilen 29 bis 34).

Ausgehend von den aus Dokunent (3) als nichtionogene
Wei chmacher in der Textilveredl ung bekannten

et hoxylierten Fettsaduream den kann di e genald
Streitpatent zu | 6sende Aufgabe daher darin gesehen
wer den, einen Wei chnmacher di eses Typs bereitzustell en,
der wasserldslich ist und mt dblichen Farbaufhellern
zu kei ner Vergil bung fuhrt.

Gemal3 Streitpatent wird di ese Aufgabe gel 6st durch die
Ver wendung von Unmset zungspr odukt en der Ver bi ndungen der
Formel |, in der R einen Cy- bis Gy Al kyl- oder

Al kenyl rest bedeutet, mt 14 bis 18 Mdl Ethylenoxid pro
Mol der Verbi ndung der Fornel 1.

In ihremmt der Beschwerdebegrindung ei ngereichten

Ver suchsbericht hat di e Beschwerdefuhrerin O saure-
nonoet hanol am dpol ygl ykol et her mt Et hoxylierungsgraden
zwi schen 5 und 20 verglichen und gezeigt, dal3 Produkte
ab ei nem Et hoxyl i erungsgrad von 14 Mol Ethyl enoxid pro
Mol Fettsé&uream d tatsachlich den Erfordernissen von
Wasser | 6slichkeit und Vergil bungsresi stenz genigen.
Dam t kann di e Kammer auch fiur di e anspruchsgenéfien
Urset zungsprodukte mt 14 bis 18 Ml Ethyl enoxid die
Auf gabe al s gel 6st aner kennen.
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Somt bleibt zu untersuchen, ob diese Losung der Aufgabe
I n Anbetracht des Stands der Techni k auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Ausgehend von der in Dokunment (3) angegebenen

al | genei nen Fornel fiur ethoxylierte Fetts&auream de nufdte
der Fachmann fir die Praxis grundséatzlich zwei Variable
definieren, namich die Lange des Al kylrestes R und den
Et hoxyl i erungsgrad n. Hinsichtlich der Kettenl &nge des
Al kylrestes wird sich der Fachmann an das halten, was
aus Dokunent (3) bereits bekannt ist, nanmlich, dal diese
wesentlich fur die weichmachende Wrkung ist und
unabhéangi g von der Konstitution der verschi edenen

Wei chnmacher etwa 15 - 17 G Atone betragt (vgl. Seite 84,
rechte Spalte, Zeilen 1 bis 2, und Seite 85, |inke
Spalte, Zeilen 4 bis 8). D eser Lehre fol gend, unfaldt
auch der Rest R der Verbindungen der Formel 1 in
Anspruch 1 Ketten mt 15 - 17 C Atonen. Somt nuf3te der
Fachmann nur nmehr den Et hoxylierungsgrad auswahl en, auf
den Dokunent (3) keinen H nweis enthadlt. In einer

sol chen Situation wrd der Fachmann anhand ei ner

ei nfachen Versuchsrei he austesten, wel che Ethoxy-

| i erungsgrade sich zur LOsung obi ger Aufgabe als am
best en geei gnet erwei sen, zumal er ahnlich wi e bei der
Kett enl &nge der Al kylreste annehnen nufdte, dald auch der
Et hoxyl i erungsgrad di e anwendungst echni schen Ei gen-
schaften der Wi chmacher beeinflult. Er wirde dabe
zwangsl aufi g auf eine Untergrenze des Ethoxylierungs-
grades stolRen, oberhal b der die Wi chmacher hinrei chend
wasser| 0slich sind und mt Ublichen Farbaufhellern nicht
vergi |l ben. Hinsichtlich der Cbergrenze des Ethoxy-

| i erungsgrades teilt die Kanmmer die Auffassung sowohl
der Ei nspruchsabteilung als auch der Beschwerdegegnerin,
daR sich diese schon aus G inden der Ckononmie
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(Ver mei dung von Rohst of f kosten durch unnéti g hohen

Ei nsatz an Ethyl enoxi d) w e auch der kol ogie (bessere
bi ol ogi sche Abbaubarkeit von niedriger ethoxylierten
Honol ogen) verniunftigerwei se dort einstellt, wo keine
wesent | i che Verbesserung von Wasserl| 6slichkeit und

Ver gi | bungsresi stenz nehr erzielt werden kann. Som t
ergi bt sich der in Anspruch 1 genannte Mol bereich fir
das Ethyl enoxid unmttel bar aus fir den Fachmann
nahel i egenden Opti m erungsversuchen in dem aus Dokunent
(3) bekannten Rahnen.

Nach Auffassung der Beschwerdef Uhrerin, beruht die
erfinderische Tatigkeit darauf, dal innerhalb des
ausgewahl ten engen Bereiches fiur den Ethoxylierungsgrad
unvor her gesehener wei se neben opti mal er Wasserl 6sli chkeit
und unt erdrickter Vergil bungsnei gung noch ein Opti nmum

hi nsichtlich Lagerstabilitat und wei chmachendem Ef f ekt
auftritt. H erbei seien an den G enzen zunei st
sprunghaft Veranderungen i m Ei genschaftprofil zu
beobacht en.

Di e Kanmer kann sich di eser Auffassung aus fol genden
G unden nicht anschliel3en

FUr kei ne der Ei genschaften Wasserl 6slichkeit,
Lagerstabilitat, Unterdrickung der Vergil bungsnei gung
und wei chmachender Effekt zeigen die von der
Beschwer def ihrerin ei ngerei chten Versuchsberichte ein
Maxi mum i m beanspruchten Bereich des Ethoxylierungs-
grades, geschwei ge denn eine sprunghafte Anderung an den
Grenzen di eses Bereiches. Vielnehr bel egen die Daten

| ediglich eine nehr oder weniger kontinuierliche
Zunahne, ggf. bis zur Erreichung eines Genzwertes, der
betreffenden Ei genschaft (bei mwei chnachenden Eff ekt
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ei ne kontinui erliche Abnahnme) mt wachsendem Et hoxy-

| i erungsgrad. Sol che kontinuierlichen Ei genschafts-
anderungen in Abhangi gkeit vom Et hoxyl i erungsgrad waren
aber fur den Fachmann zu erwarten. Es war fur ihn daher
nahel i egend, unter Beachtung der in Punkt 4.6 genannten
okonomi schen und 6kol ogi schen Uber!| egungen, fiur die aus
der Entgegenhal tung (3) bekannten Kl asse von

Wei chmachern der For nel

R- CO- NH- ( CH,CH,O ) H

j ene Wei chmacher auszuwéhl en, die den zur Losung der
best ehenden techni schen Auf gabe am besten geei gneten
Et hoxyl i erungsgrad aufwei sen.

| nsbesondere beruht es auch nicht auf erfinderischer
Tatigkeit, fir den Ethoxylierungsgrad einen Bereich

vor zuschl agen, in dem ein annehnbarer Konprom B3 fur die
von di esem Paraneter in gegenl aufiger Wi se abhangi gen
Ei genschaften Wasser| 6slichkeit und wei chmachender
Ef f ekt vorliegt. Sol che Optim erungen sind vielnehr zu
den Routinetatigkeiten des Fachmanns zu rechnen (siehe
auch Recht sprechung der Beschwer dekanmern des

Eur opai schen Patentants, 3. Auflage, 1998, Kapitel I.D,
Abschnitt 6.15).

Di e Auffassung der Beschwerdef Uhrerin uberzeugt

deswei teren auch deshal b nicht, da die aus gegebenen

G inden (vgl. Punkt 4.6) naheliegende Auswahl des

Et hoxyl i erungsgrades sel bst dann nicht als erfinderisch
angesehen werden konnte, wenn mt ihr - was hier jedoch
nicht zutrifft - ein bestimter, zuséatzlicher,

nbgl i cherwei se Uberraschender Effekt erzielt worden
ware. Imvorliegenden Fall gilt daher, dall es nicht
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nmoglich ist, erfinderische Tatigkeit dadurch zu

begr inden, dal3 i m ausgewahl ten Bereich nehrere
anwendungst echni sche Ei genschaften besonders positiv
ausfallen, wenn die Verbesserung ei ner dieser

Ei genschaften (hier die Wasserl| 6slichkeit) auf fdr den
Fachmann nahel i egende MalRnahnmen zur dckzuf ihren i st.

5. Aus di esen G unden komt di e Kammer zum Ergebnis, dal
der CGegenstand nach Anspruch 1 nicht auf erfinderischer
Tati gkeit beruht, sondern das Ergebnis routinenmal3i ger
Opti mi erung des Standes der Technik ist.

6. Da somt dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Zur ickwei sung der Beschwerde stattzugeben war, konnte

auf di e Durchfdhrung der von ihr hilfsweise beantragten
nmindl i chen Ver handl ung verzi chtet werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

G Rauh P. Krasa
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