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Sachverhalt und Antréage

Auf di e européi sche Patentannel dung 89 111 743.4 wurde
das europdi sche Patent Nr. 0 349 892 auf der G undl age
von funf Ansprichen erteilt. Der unabhangi ge

Pat ent anspruch 1 lautet wie folgt:

"“Ver fahren zur Chrongerbung mt hoher Chromauszehrung
der Cerbflotten, dadurch gekennzei chnet, dalR man mt
Anei sensaur e und/ oder Schwef el sdure gepi ckel te Bl 63en
mt 0,5 bis 12 Gew.-% Chrom I 1| - Sal zen, bezogen auf

Bl 63engewi cht, gerbt, die Gerbflotte mt Basifizierungs-
mtteln in Gegenwart von Al dehyd- und/ oder Ketosauren
auf einen pH Wert zw schen 3,6 und 4,3 vorabstunpft und
anschlieBend mt Al kali-A umniunsilikaten auf einen

pH Wert zwi schen 4,2 und 5,5 abstunpft."”

Anspriche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhangi g und
betreffen besondere Ausfihrungsfornmen des Gegenstands
des Anspruchs 1.

1. Cegen die Patenterteilung | egte di e Beschwerdegegnerin
(Ei nsprechende) aufgrund von Artikel 100 a) und 56 EPU
Ei nspruch ein.

L1l In ihrer Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dall der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents dem Erfordernis des Artikels 56 EPU nicht
gentge, also nicht erfinderisch sei imLichte der
O f enbarung der Ent gegenhal tungen (1) und (2):

(1): Das Leder, Band 34, Juni 1983, Darnstadt,
Seiten 89 - 93,
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(2):  EP-A-0 201 054

Di e Ei nspruchsabteil ung war der Ansicht, dal

Ent gegenhal tung (2) den nachstliegenden Stand der
Techni k darstelle und di esel be Aufgabe zu | 6sen trachte
wi e das Streitpatent, namich eine verbesserte
Chromauszehrung i m Prozel3 der Lederherstellung zu

errei chen. Gemall Entgegenhal tung (2) werde di ese Aufgabe
dadurch gel 6st, dalR man der Gerbflotte vor der Zugabe
des CGerbmittels eine Al dehyd- oder Ketocarbonsaure

zuf Ggt .

Der Unterschied zwi schen Entgegenhaltung (2) und dem
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents bestehe im
wesent | ichen darin, dalR in dem Verfahren des Streit-
patents di e Zugabe der Al dehyd- bzw. Ket ocarbonsaure
nach der Zugabe des CGerbmttels erfol ge.

Jenes Beispiel unterscheide sich in der Chronmauszehrung
| edi glich um htéchstens den Faktor 2 von den in

Ent gegenhal tung (2) beschriebenen Werten, und die Menge
der Chromauszehrung werde stark von weiteren

Ver f ahr enspar anetern oder der Ei nsatznenge beei nfl ufdt.
Di ese Ei nl assung der Beschwer degegnerin erscheine

gl aubhaft, zumal bei den Bei spielen in Entgegenhal tung
(2) auch Abwei chungen um den Faktor 2 (0,05 % bzw.

0,1 %9 auftraten. Daher sei das Vorhandensein ei nes
techni schen Fortschritts, zum ndest fir den von
Anspruch 1 unfal3ten Gesant gegenstand, nicht eindeutig
gegeben. Die objektive Aufgabe reduziere sich deshalb
darauf, ein alternatives Verfahren zur Verflgung zu
stel |l en.

Es sei daher zu untersuchen gewesen, ob die Verschi ebung
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des Zeit punkts der Zugabe der Al dehyd- oder

Ket ocar bonsduren eine erfinderische Tatigkeit begrinden
kénne. Der Fachmann auf dem Gebi et der Lederfarbung, der
das i n Entgegenhaltung (2) beschriebene Verfahren

anal ysiert, werde nach eini gem Uberl egen den der
Konpl exi erung zugrunde |iegenden Reakti onsnechani snus

er kennen (Hervorhebung durch die Kamrer). Genald der
Beschwer degegnerin wirden di e Chrom onen durch die
freien Carboxyl gruppen der an di e Haut gebundenen

Al deyd- oder Ketocarbonsauren konpl exiert. D e Bi ndung
bei spi el swei se der d yoxyl saure an das Kol | agen der Haut
erfol ge Uber die Am noreste der Haut unter Bildung der
Schi ffschen Base. Diese Reaktion |aufe genmald der
Beschwer degegnerin nur im al kali schen Bereich ab. Das
bedeut e, dall di ese Reaktion wahrend des GCerbverfahrens
erst nach Zugabe des al kalischen Gerbmttels erfolgt.
Auch di e Konpl exi erung der Chrom onen finde erst im

al kal i schen Medium al so nach der Zugabe des

Gerbw rkstoffes statt, weil nur imalkalischen Bereich
di e freien Carboxyl gruppen zur Verfligung stinden. Daher
habe der Fachmann annehnen niissen, dal3 der Zeitpunkt der
Zugabe der Al dehyd- oder Ketocarbonsauren kei ne Anderung
I m Ver f ahrensabl auf hinsichtlich der Auszehrung der
Gerbflotte bewirkt. Somt koénne die erfolgte Unstellung
der Verfahrensschritte auch keine erfinderische

Tati gkeit gegenuber Entgegenhal tung (2) begrinden.

Gegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef dhrerin
(Pat entinhaberin) unter Zahlung der vorgeschriebenen
Gebihr Beschwer de erhoben und ei ne Beschwer debegr indung
zusanmen mt zwei H | fsantragen ei ngereicht.

I n der Beschwer debegrindung hat di e BeschwerdefUhrerin
i mwesentlichen fol gendes schriftlich vorgetragen:
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Di e Ei nspruchsabtei |l ung habe bei der Fornulierung der
obj ekti ven Aufgabe im Hinblick auf Entgegenhal tung (2)
al s néachstliegenden Stand der Techni k auler acht

gel assen, dald der Unterschied zw schen Entgegenhal t ung
(2) und dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
ni cht nur darin besteht, daR im Verfahren des
Streitpatents di e Zugabe der Al dehyd- bzw.

Ket ocar bonsauren nach der Zugabe des Gerbmittels - in
ei nem ansonsten gl ei chen Verfahren - erfolgt, sondern
dal3 vi el mrehr gemall Ent gegenhal tung (2) eine

Vor behandl ung gepi ckel ter Bl 6B3en (und damt nicht-
gegerbten Materials) mt Al dehyd- bzw. Ketosauren
erfol gt, wahrend genmal3d dem erfi ndungsgenmalRen Verfahren
ein bereits gegerbtes Leder mt Al dehyd- bzw.

Ket ocar bonsdur en behandelt w rd.

Zur Beurteilung des Vorhandensei ns ei nes techni schen
Fortschritts habe die Ei nspruchsabteilung auf das im
Zuge des Erteilungsverfahrens |ediglich erganzend
mtgeteilte Beispiel auf Basis von Lavulinséaure

zur ickgegriffen und damt die schlechteste

Ausf Uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung mt der
best en Ausf uhrungsform genal3 Ent gegenhal t ung (2)
verglichen. Dieses Vorgehen | asse zweierlei aul3er acht:
Erstens, dall di e Bedeutung des festgestellten

"Faktors 2" verkannt wi rd, obwohl ein Faktor 2 eine
100 % ge Verbesserung darstellt; zweitens, dalR gemal3
gel tendem Anspruch 4 des Streitpatents der Einsatz von
G yoxyl sdure ei ne bevorzugte Ausfihrungsform der
vorl i egenden Erfindung darstellt, und diese

Ausf ihrungsform - w e seitens der Beschwerdefihrerin
nmehrfach dargestellt und der Tabelle auf Seite 5 des
Streitpatents zu entnehnen ist - um ei nen Faktor von
11,4 besser ist als die beste Ausfihrungsform der
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her angezogenen Ent gegenhal tungen. Ein Faktor von 11,4
bedeut e aber eine Steigerung von 1140 %

Zur Verdeutlichung des Sachverhalts wirde die fol gende
Tabelle 1 erstellt, die zeige, we sich der Gegenstand
des Streitpatents von der Lehre der Entgegenhaltung (1)
und (2) unterscheidet:

Streitpatent D1 D2

Schritt 1 Pi ckel n der Bl 6Ren Pi ckel n der Bl 6Ren Pi ckel n der Bl 6Ren

Schritt 2 | Gerbung Ger bung Vor behandl ung mit

Al dehyd- / Ket osaur en

Schritt 3 |Behandlung nit Behandl ung mit Ger bung

Al dehyd-/ Ket osduren | Di car bonsauren

0998. D

Aus di eser Tabell e gehe klar hervor, w e entschei dend
di e Rei henfol ge der Verfahrensstufen sei, wenn es umdie
Di skussi on der Behandlung mt Al dehyd- bzw. Ketocarbon-
sauren geht. Genald Streitpatent finde di ese Behandl ung
erst nach der Gerbung statt. Das bedeute, dal es hier um
di e Behandl ung von Leder gehe; denn jedem Fachmann auf
dem CGebi et der Ledertechni k sei notorisch bekannt, dal
man von Leder erst dann sprechen kénne, wenn der Schritt
der Gerbung erfol gt sei.

Dengegeniber gehe es bei Entgegenhal tung (2)

ausdr ickl i ch um ei ne Vor behandl ung gepi ckel ter Bl 63en.
Gemald Ent gegenhal tung (2) werde also ein Materi al
behandelt - né&mich die Bl 6Ben (Tierhaute) -, das noch
ni cht gegerbt ist und denentsprechend nicht als Leder
angesprochen werden kénne.

I m Hi nblick auf die Beurteilung des Vorhandensei ns ei nes
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techni schen Fortschritts habe di e Ei nspruchsabteil ung
di e vorliegenden Versuchsergebni sse nicht korrekt
gewlrdi gt. Sie habe festgestellt, dal die

Chr omauszehrung gendal3 der vorliegenden Erfindung
allenfalls umei nen Faktor 2 ginstiger sei, als aus
Ent gegenhal tung (2) bekannt. Bei einem Faktor 2 |iege
der Auszehrungs-Effekt jedoch lediglich in dersel ben
G 6RBenordnung wi e in Entgegenhal tung (2) und ein
techni scher Fortschritt sei daher nicht gegeben.

Sel bst mt der "schl echtesten Ausfihrungsforn der

vor |l i egenden Erfindung (Ei nsatz von L&vulinsdure) werde
ei ne Chromauszehrung erzielt, die fur das hier
betr of f ene Fachgebi et der Chromauszehrung von
Gerbflotten keine Trivialitat sei, sondern einen
beachtlichen Fortschritt im H nblick auf die Aufgabe,

ei nen noglichst geringen Chronoxi d-Restgehalt der Flotte
zu bew rken, darstelle.

Es sei in di esem Zusammenhang dar auf hi ngewi esen, dald
di e Verwendung von Prozent - Angaben zur Kennzei chnung des
Chr onoxi d- Gehal ts der Restflotten suggeriert, es |iege

| ediglich eine marginal e Verbesserung vor. Dal} di ese
Betrachtung am Sachverhalt vorbeiziele, werde

nbgl i cherwei se dadurch deutlicher, dal3 man zur

Kennzei chnung der Chronoxi d-CGehalte der Restflotten die
Konzent r ati onsangabe ppm verwendet .

Dall di ese Aufgabe durch die vorliegende Erfindung gel dst
wur de, werde durch die experinentellen Ergebnisse klar
bel egt. Die entsprechenden Daten (Beispiele Bl bis B3
gemal3 der Tabelle auf Seite 5 des Streitpatents) seien
in der fol genden Tabelle 2 in dbersichtlicher Form
zusammengestel | t:

0998. D Y A
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Chr onoxi d-Gehalt der Restflotten

O ,0- Gehal t
Bei spi el Bener kung Saur e o/l % 1 ppm
Bl Ver gl ei ch gendal3 D1 Di car bonsaure 0,4 0, 04 400
B2 Ver gl ei ch gemalR D2 d yoxyl sdure 0,8 0, 08 800
B3 erfi ndungsgemnéf G yoxyl sdure 0,07 | 0,007 70

VII.

VI,

Aus di eser Tabell e gehe hervor, dall das erfindungsgenalle
Bei spi el B3 nachwei slich einen besseren, d. h. einen
geri ngeren, Chronoxid-Gehalt der Restflotten aufwei st
al s das Vergl ei chsbei spi el B2 gemal3 Ent gegenhal tung (2).

Der Beschwerdegegnerin wurde eine Abschrift der

Beschwer debegr indung zugestellt mt der Aufforderung,

ei ne eventuell e Erwi derung hierauf innerhalb einer Frist
von vier Mnaten einzureichen. Sie hat sich jedoch im
Beschwer deverfahren jeglicher Stellungnahne enthalten.

Di e Beschwerdefihrerin beantragt, di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent in seiner
erteilten Fassung oder auf der G undl age ei nes der

bei den Hi | fsantré&ge (oben Absatz V) aufrechtzuerhalten.
Ferner wurde di e Anberaunung ei ner mindl i chen

Ver handl ung hi | f swei se beantragt.

Ent schei dungsgr inde

2.

0998. D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Es ist zu prifen, ob der CGegenstand des Anspruchs 1
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gemald Hauptantrag (d. h. Patentanspruch wie erteilt) im
Li chte des O f enbarungsgehal ts der Entgegenhal tungen (1)
und (2) auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Bei den Verfahren gemal3 Ent gegenhal tungen (1) und (2)
| i egt di e Aufgabe zugrunde, eine gute Auszehrung der
Chronger bfl otten zu errei chen

Di e ei nzel nen Verfahrensstufen und deren Rei henfolge in
den drei Verfahren, namich den Verfahren des
Streitpatents sow e den Entgegenhal tungen (1) und (2),
sind in der Tabelle 1 (siehe Absatz VI oben) angegeben.
Die Kammer ist der Auffassung, dal3 das Verfahren genmal}
Ent gegenhal tung (2), das sich von dem Verfahren des
Streitpatents nur dadurch unterschei det, dal3 eine
Behandl ung mt Al dehyd-/Ket osduren vor der Gerbung,
anstatt nachher, durchgefihrt wird, als néchstliegender
Stand der Techni k zu betrachten ist.

Di e Auf gabe des Streitpatents bestand daher in der
Entw ckl ung ei nes Chrongerbverfahrens, mt demim
Vergl ei ch zu den bekannten Verfahren eine hdhere
Auszehrung der Gerbflotten erreicht wrd.

Di ese Aufgabe wird genmal3 Streitpatent dadurch gel 6st,
dall nach der Gerbung ei ne Behandl ung mt Al dehyd-/Ket o-
sauren stattfindet.

Es gibt in der Ofenbarung der Entgegenhal tung (2)

kei nen H nwei s, dall ei ne Nachbehandl ung mt

Al dehyd-/ Ket osaur e durchgef ihrt werden kann. Im
Gegenteil schl agt Ent gegenhaltung (2) vor, die

Al dehyd-/ Ket osaur e- Behandl ung vor der Gerbung oder mt
der ersten Verfahrensstufe Pickeln zu konbinieren, d. h.
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ei ne ganz andere LOsung di eses Probl ens.

Cowohl dem Verfahren gemald Ent gegenhal tung (1) diesel be
Auf gabe zugrunde |iegt w e dem Verfahren genmal3 Streit-
patent, wird dort eine ganz andere LOsung vorgeschl agen,
wei | Al dehyd-/ Ket osaure kei ne Erwdhnung findet und

al i phati sche D carbonsaure als Nachbehandl ungsmttel
genannt wird. Al kali-A umniunsilikate werden in beiden
Fall en al s Abstunpfungsmttel gebraucht.

Es i st bekannt, dalR die Oberfl ache des Leders durch die
Ger bung sehr verandert wird, und deshal b war die durch
di e nachgerbliche Behandl ung mt Al dehyd-/ Ket oséaure
verursachte Anderung, im Vergleich nit der Anderung
gemald Ent gegenhal tung (2), vorher nicht einzuschatzen.
Nach Auffassung der Kammer geht es nicht umdie Art der
gebi | det en Chr onkonpl exe, sondern darum w eviel von dem
Konpl ex hergestellt wird. Das hangt davon ab, ob nehr
oder weni ger Saure durch das gegerbte oder nicht-
gegerbte Leder absobiert wrd.

Die Einzelheiten des erzielten Resultats und die Art der
chem schen Ver bi ndung zwi schen dem Leder und den
Chem kal i en haben in di esem Zusamenhang kei nen Ei nfl ul}
auf di e Rei henfol ge der Verfahrensstufen, die zuerst zu
bestimen ist. Vielnehr ist es die Reihenfol ge der

Ver f ahrensstufen, die beeinfluldst, w eviele chem sche

Ver bi ndungen zw schen dem Leder und den Chemni kalien

er zeugt wer den.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit hat die
Ei nspruchsabtei | ung dem techni schen Fortschritt eine zu

gr oBe Bedeutung bei genessen. Cbwohl der erste Absatz der
Begr indung der erfinderischen Téatigkeit sich auf den
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Stand der Techni k und den bl i cherwei se angewandt en

Auf gabe- LOsungs- Ansat z bezieht, ist imzweiten Absatz
nur von techni schem Fortschritt die Rede, wodurch der

Ei ndruck erweckt wird, dal3 die Anerkennung eines

techni schen Fortschritts eine Voraussetzung fur das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit sei. D es steht
jedoch imWderspruch zu Artikel 56 EPU der den

techni schen Fortschritt nicht einmal erwdhnt, geschweige
denn bestimmt, dalR die erfinderische Tatigkeit einen
techni schen Fortschritt voraussetzt. Nach stéandi ger
Recht sprechung der Beschwerdekamrern konmmt daher dem
techni schen Fortschritt nur insofern eine, wenn auch
beschr ankt e, Bedeutung zu, wenn er als Indiz fur das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit gewertet werden
kann.

Auf der Gundl age der zur Verflgung stehenden Resultate
des schl echtesten Beispiels (das i mErteilungsverfahren
mt Schrei ben vom 2. Septenber 1993 eingerei cht wurde)

i st die Einspruchsabteilung aber obendrein auch noch zur
Ver nei nung des techni schen Fortschritts gel angt, ohne
Bei spi el 3 und das Gerbungsverfahren des Streitpatents
in Betracht zu ziehen. Beispiel 3 zeigt bei Verwendung
von 4 yoxyl saure (siehe auch Anspruch 4) gegenuber

Ent gegenhal tung (2) ei nen Verbesserungsfaktor von ca.
11,4 und kann deshal b nicht ignoriert werden.

Das Ergebnis eines Vergleichs (siehe Tabelle 2 in
Absatz VI oben) der Beispiele B2 (gemald Ent gegenhal t ung
(2)) und B3 (gemal Streitpatent) | &Rt kein Zweifel, dal
das Verfahren des Streitpatents deutlich besser ist.

M ndest ens ei ne Verbesserung um 100 % gegeniber dem
Stand der Technik ist namich sofort erkennbar. D e
Kanmer ist daher Uberzeugt, dall das erfindungsgenilie
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Ver f ahren di e Aufgabe, eine gegentber den bekannten
Ver f ahren hohere Auszehrung der Gerbflotte zu erreichen
(oben Punkt 4), in nicht naheliegender Weise | 6st. Es
war ni cht vorhersehbar, dalR mt dem Verfahren genmal3
Anspruch 1 des Streitpatents ein derart vorteil haftes
Resul tat erzielt werden kann.

Di e Ausfidhrungen der Einspruchsabteilung in demdie
Seiten 5 und 6 Uberbrickenden Absatz der angefochtenen
Ent schei dung scheinen in ei nem gewi ssen Wderspruch zu
der getroffenen Entschei dung zu stehen. Der Passus "Der
Fachmann (...) wird nach eini gem Uberl egen (Hervorhebung
durch di e Kammer) den der Konpl exi erung zugrunde-

| i egenden Reakti onsmechani snus er kennen" suggeriert
bereits eine erfinderische Tatigkeit, da anerkannter-
malRen i n der Rechtsprechung der Beschwerdekanmern dem
Dur chschni tt sfachmann kei ne al |l zugr of3e gedankl i che

Tati gkeit abverlangt wird. D e Ausfihrungen in densel ben
Absat z: "Daher nufdte der Fachmann annehnen, dal3 der
Zei t punkt der Zugabe ....keine Anderung i m

Ver f ahr ensabl auf hinsichtlich der Auszehrung der
Gerbflotte bewirkt", versteht die Kammer so, dald der

Dur chschni tt sfachmann nach Mei nung der Ei nspruchs-
abt ei l ung gerade annehmen wirde, daR ei ne Anderung des
Zei t punkts der Zugabe der Al dekyd- und/oder Ketosauren
kei nerl ei Wrkung haben wirde. I m Gegensatz dazu hat die
Beschwer def ihrerin nun aber gerade ei ne neue Rei henfol ge
der Verfahrensstufen vorgeschl agen, und damt eine
deut | i che Verbesserung der Auszehrung der Cerbflotte
erreicht (siehe Tabellen 1 und 2, Absatz VI oben).

Da somt die Reihenfol ge der Verfahrensstufen des
Anspruchs 1 gendl3 Hauptantrag dem Stand der Technik
ni cht in naheliegender Wise zu entnehnmen war, beruht
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der Gegenstand di eses Anspruchs auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Dasselbe gilt fur die Gegenstande der

abhangi gen Anspriche 2 bis 5 genal3 Hauptantrag, die

Ausf Uhrungsfornmen der in Anspruch 1 definierten

Erfi ndung betreffen.

Auf die H |l fsantrage mufd somt nicht eingegangen werden.
Fer ner konnte auf die Durchfdhrung der von der

Beschwer def hrerin hil fsweise beantragten nindlichen
Ver handl ung ver zi chtet werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wi rd entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Das Patent 0 349 892 wird in seiner erteilten Fassung
aufrechterhal ten

Di e Geschaftsstell enbeantin: Di e Vorsitzende:

U. Bul t mann U. Ki nkel dey
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