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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden
(Beschwerdefilthrerin) richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent EP 3 022 167 Bl

zurickzuweisen.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) verteidigte
das Patent zundchst in der erteilten Fassung und
reichte mir ihrer Beschwerdeerwiderung drei
Hilfsantrdge ein, von denen Hilfsantrag 1 bereits im
Einspruchsverfahren vorgelegt worden war. In der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer machte sie

Hilfsantrag 1 zum Hauptantrag.

Anspruch 1 dieses Hauptantrags lautet wie folgt:

"Mehrkomponentige Zusammensetzung, umfassend

A) eine Binderkomponente (A) umfassend mindestens ein
Epoxidharz,

B) eine Hirterkomponente (B) umfassend mindestens eine
Aminverbindung als Aminhdrter und

C) eine feste Komponente (C) umfassend ein
hydraulisches anorganisches Bindemittel,

dadurch gekennzeichnet, dass das hydraulische
anorganische Bindemittel ein terndres Bindemittel aus
Tonerdezement, Calciumsulfat und Portlandzement ist,
wobei die feste Komponente (C) 5 bis 20 Gew.-4%
Tonerdezement, 3 bis 13 Gew.-% Calciumsulfat und 3 bis
10 Gew.-% Portlandzement enthdlt,

und die Gesamtmenge an Epoxidharz und Aminhdrter in der

mehrkomponentigen Zusammensetzung, bezogen auf das
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Gesamtgewicht der mehrkomponentigen Zusammensetzung

nicht mehr als 2 Gew.-% betrdgt."

Anspriche 2-9 beziehen sich auf besondere Ausfithrungs-
formen. Anspriiche 10 und 11 beziehen sich auf ein
Verfahren zum Beschichten, Verbinden, Abdichtung oder
Verfugen von Bauteilen mit einer mehrkomponentigen
Zusammensetzung nach irgendeinem der Anspriche 1 bis 9.
Anspruch 12 bezieht sich auf ein Produkt umfassend ein
oder mehrere Bauteile, die mit einer geharteten
Bindermischung beschichtet, verbunden, abgedichtet oder
verfugt sind, erhadaltlich nach einem Verfahren nach
Anspruch 10 oder 11, und Anspruch 13 bezieht sich auf
die Verwendung einer mehrkomponentigen Zusammensetzung

nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 9.

Folgende Dokumente sind hier relevant:

D1 JP HO3 69538 A
Computeribersetzung ins Englische
Ubersetzung der Anspriche und Tabellen ins
Englische

D2 JP HO7 315907 A
Computeribersetzung ins Englische
Ubersetzung der Tabelle 1 ins Englische

D33 Versuchsbericht der Beschwerdefihrerin,
eingereicht am 23. April 2021 (im

Einspruchsverfahren)

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdefilhrerin

konnen wie folgt zusammengefasst werden:

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beinhalte keine
erfinderische Tatigkeit ausgehend von D1 oder D2 als
nachstliegendem Stand der Technik. Dieser Einwand sei

zu berilicksichtigen.
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Die Erfindung sei zudem nicht iiber den gesamten
beanspruchten Bereich ausfihrbar. Dies werde in D33
gezeigt. Zudem fielen augenscheinlich vdllig

unausfihrbare Ausfihrungsformen unter Anspruch 1.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin spiegeln sich in

den Entscheidungsgriinden wider.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, das Patent unter
Aufhebung und Abanderung der angefochtenen Entscheidung

zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, das Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags, eingereicht als
Hilfsantrag 1 mit der Beschwerdeerwiderung,
aufrechtzuerhalten, und hilfsweise auf Basis eines der
Hilfsantrage 2 oder 3, ebenfalls eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag (eingereicht als Hilfsantrag 1)

Berlicksichtigung des Einwands wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit - Artikel 13(2) VOBK 2020

Zur Vereinfachung wird im Folgenden die urspringliche
Bezeichnung "Hilfsantrag 1" fiir den jetzigen

Hauptantrag beibehalten.

Die Beschwerdefliihrerin beanstandete die erfinderische
Tatigkeit von "Hilfsantrag 1" in ihrer auf den

14. September 2023 datierten Eingabe (beginnend auf
Seite 2, letzter Absatz), nach Erhalt der vorlaufigen

Meinung der Beschwerdekammer und nach Ladung zur
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mundlichen Verhandlung. Sie vertrat dazu die
Auffassung, dass es sich dabei um kein neues
Vorbringen, sondern - wenn lUberhaupt - lediglich um
eine Verfeinerung ihrer rechtzeitig vorgebrachten
Argumentation handle. Die Beanstandung sei daher zu

bericksichtigen.

Dem kann nicht gefolgt werden. Das Vorbringen zur
erfinderischen Tatigkeit in der genannten Eingabe wvom
14. September 2023 (beginnend auf Seite 2, letzter
Absatz) kann schon deshalb nicht lediglich als
Verfeinerung der Argumentation zu einem bestehenden
Einwand aufgefasst werden, da ein solcher Einwand zuvor

gar nicht erhoben worden war.

Beanstandung von "Hilfsantrag 1" in den vorherigen

Eingaben der Beschwerdefiihrerin

In den vorherigen Eingaben der Beschwerdefihrerin wurde
die Patentierbarkeit der Anspriche von "Hilfsantrag 1"
nicht ausdricklich in Frage gestellt. Vielmehr
beantragte die Beschwerdefihrerin hilfsweise, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Streitpatent in gedndertem Umfang aufrechtzuerhalten
(Beschwerdebegriindung, Punkt II.2 der Antrage). Im
Kontext der Beschwerdebegriindung, in der die Neuheit
und erfinderische Tatigkeit lediglich in Bezug auf
Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung
angegriffen wurden, wurde damit der bereits im
Einspruchsverfahren vorliegende "Hilfsantrag 1" nicht

selbstandig angegriffen.

Im Einklang damit wurde in Antwort auf die
Beschwerdeerwiderung mit Einreichen von "Hilfs-
antrag 1" (Eingabe der Beschwerdefilthrerin vom

25. August 2022) lediglich beantragt, "die erst im
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Rahmen des Beschwerdeverfahrens neu eingefiihrten
Hilfsantrdge 2 und 3 als verspdtet anzusehen und nicht
zum Verfahren zuzulassen" (Seite 1), ohne jedoch in
irgendeiner Weise auf "Hilfsantrag 1" Bezug zu nehmen.
Insbesondere ging die Beschwerdefiihrerin in der
genannten Eingabe nicht auf die Frage der

Patentierbarkeit der Hilfsantrdge ein.

Auseinandersetzen mit der Argumentation der

Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin hat mit Einreichen der
Hilfsantrdage zu deren Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit vorgetragen (Beschwerdeerwiderung, Seite 36,
"Begrindung des Hilfsantrags 1"). Die Beschwerde-
fiithrerin hingegen hat sich in ihrer Antwort (Eingabe
vom 25. August 2022) zu diesem Vortrag der

Beschwerdegegnerin iberhaupt nicht geduBert.

Vorbringen der Beschwerdefiihrerin im Einspruchs-

verfahren

Die Einspruchsschrift und die weiteren Eingaben der
Einsprechenden aus dem Einspruchsverfahren sind nicht
automatisch Teil des Beschwerdeverfahrens

(Artikel 12 (1) VOBK 2020). Dies &andert sich nicht
allein dadurch, dass sich die Einsprechende pauschal
auf ihr Vorbringen vor der Einspruchsabteilung bezieht
(Beschwerdebegriindung, Seite 1, letzter Absatz -

Seite 2, erster Absatz) bzw. dieses ohne weitere
Bezugnahme oder Erlduterung im Nachgang zum
eigentlichen Vorbringen im Beschwerdeverfahren wortlich
wiederholt (beginnend auf Seite 31 der
Beschwerdebegrindung, "VIII. Darstellung der
Einspruchsschrift vom 19. Juni 2019"; "IX. Darstellung

der Eingabe vom 7. August 2020" usw.), siehe auch
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T 2117/18 (Grinde 2.2.13 und 2.2.14). Daher ist es
unerheblich, dass in der Einspruchsschrift die
mangelnde Neuheit des Anspruchs 2 des Streitpatents in
der erteilten Fassung gegeniiber D1 und D2 angegriffen
wurde, abgesehen davon, dass sich hieraus ohnehin kein
im Beschwerdeverfahren gegeniiber "Hilfsantrag 1"
automatisch zu beriicksichtigender Einwand wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit ableiten lieBe.
Dies gilt auch fir die lediglich pauschale Bemerkung im
Einspruchsverfahren in Bezug auf "Hilfsantrag 1", dass
in diesem "kaum eine Einschrdnkung im Schutzbereich des
Streitpatents vorgenommen worden ist. Insofern wird auf
die obige Begriindung verwiesen" (Punkt IV der
"Darstellung der Eingabe vom 7. August 2020", Seite 54

der Beschwerdebegrindung) .

Vorbringen zum Streitpatent in der erteilten Fassung

Ausdrickliche Ausfiihrungen zu einem Sachverhalt mdgen
im Einzelfall entbehrlich sein, wenn diese
selbsterklédrend sind. In diesem Fall geht aus dem
Vortrag der Beschwerdefithrerin zum Streitpatent in der
erteilten Fassung in ihrer Beschwerdebegriindung und in
ihrer Antwort auf die Beschwerdeerwiderung der
Patentinhaberin jedoch nicht in selbsterklarender Weise
hervor, dass und mit welcher Begriindung jener die
erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1 von

"Hilfsantrag 1" betreffen wirde.

So unterscheidet sich Anspruch 1 von "Hilfsantrag 1"
von dem des Streitpatents in der erteilten Fassung
darin, dass zusatzlich definiert wird, dass die
Gesamtmenge an Epoxidharz und Aminhédrter in der
mehrkomponentigen Zusammensetzung, bezogen auf das
Gesamtgewicht der mehrkomponentigen Zusammensetzung

[

nicht mehr als 2 Gew.-% betragt, basierend auf
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Anspruch 2 der erteilten Fassung. Auf dieses Merkmal
wurde in der Stellungnahme zum Streitpatent in der

erteilten Fassung iUberhaupt nicht eingegangen.

Die Beschwerdefiihrerin verwies darauf, dass sie dieses
Merkmal in ihrer Eingabe vom 25. August 2022 (Seite 11)
als Teil der tabellarisch angegebenen Zusammensetzung

gemal D1 erwahnt habe.

Diese Tabelle hat jedoch keine direkte Entsprechung in
D1 selbst, sondern beruht auf Auswahlen der
Gewichtsteile an Portlandzement, Calciumaluminat und
Gips sowie der Gewichtsteile an Aggregat. Ferner wird
lediglich ein Bereich von 2 bis 30 Gewichtsteilen
Epoxid-Hartungsmittel und ein Bereich von 0,01 bis 5
Gewichtsteilen Abbinderegler aufgefiihrt. Die
Beschwerdefihrerin kommentiert diese Bereiche in keiner
Weise. Abgesehen davon, ob der Abbinderegler tatsach-
lich als Komponente B angesehen werden kann, wie in der
Tabelle aufgefiihrt, ist aus den Bereichen unmittelbar
ersichtlich, dass die Gesamtmenge an Epoxidharz und
Aminhdarter nicht zwangslaufig im beanspruchten Bereich

liegt.

Daher geht aus der Tabelle nicht in selbsterkldrender
Weise hervor, auf welche Weise D1 das genannte
zusdtzliche Merkmal in "Hilfsantrag 1", betreffend die
Gesamtmenge an Epoxidharz und Aminhdrter in der
mehrkomponentigen Zusammensetzung, vorwegnehmen oder
nahelegen sollte, und dies in Kombination mit der

beanspruchten Zusammensetzung der festen Komponente.

Genauso wenig ist es selbsterkldrend, auf welche Weise
der Vortrag der Beschwerdefithrerin zu D2, betreffend
Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung,

fir die erfinderische Tatigkeit von "Hilfsantrag 1"
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relevant sein sollte. Vielmehr ist auch hier
unmittelbar ersichtlich, dass die von der Beschwerde-
fiihrerin beispielhaft angefiihrte Zusammensetzung
(Eingabe vom 25. August 2022, Seite 12) einen hoheren
Gewichtsanteil an Epoxidharz aufweist, unabhangig
davon, ob die in der Eingabe angefihrte beispielhafte
Zusammensetzung eine direkte Entsprechung in D2 hat.
Auch samtliche Zusammensetzungen in der von der
Beschwerdefihrerin wiedergegebenen Tabelle 1 von D2
(beginnend auf Seite 14 der genannten Eingabe) weisen

einen hoheren Gewichtsanteil an Epoxidharz auf.

Es trifft auch nicht zu, dass die zentrale Frage im
Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit von
"Hilfsantrag 1" die Zuordnung der Bestandteile zur
festen Komponente C ware, wie flUr das Streitpatent in
der erteilten Fassung diskutiert, da die Bezugsgrole
fir den Mengenanteil an Epoxidharz und Aminharter
nunmehr das Gesamtgewicht der mehrkomponentigen

Zusammensetzung ist.

Da die erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf
"Hilfsantrag 1" somit erstmalig in der Eingabe der
Beschwerdefihrerin vom 14. September 2023 beanstandet
worden war, also nach Erhalt der Ladung zur miindlichen
Verhandlung und der Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK
2020, und es sich nicht lediglich um eine
"Verfeinerung" einer bestehenden Argumentationslinie
handelt, gelten die Voraussetzungen des Artikels 13(2)
VOBK 2020.

Danach bleibt das genannte Vorbringen grundsatzlich
unbericksichtigt, es sei denn, es werden stichhaltige
Grinde dafir aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstande

vorliegen.
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Solche auBergewdhnlichen Umstande wurden vorliegend

nicht dargetan.

Sie kénnten im Ubrigen auch nicht darin liegen, dass
die Argumentation zur erfinderischen Tatigkeit
angeblich eine geringe Komplexitat aufweist und die
Fragestellung der erfinderischen Tatigkeit abschlieBend
16sen soll. Vielmehr wiirde es der Verfahrensokonomie
entgegenstehen, sich in diesem spaten Verfahrensstadium

mit einem neuen Einwand zu befassen.

Der Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit

war damit nicht zu beriicksichtigen.

Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPU)

Auch der Einwand wegen mangelnder Offenbarung wurde nur
gegenlber dem Streitpatent in der erteilten Fassung
ausdriicklich ausgefiithrt. In diesem Zusammenhang ist
aber unbestritten, dass er das Streitpatent als Ganzes
und somit auch in der nun vorliegenden geadnderten

Fassung betrifft.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass die
beanspruchte Erfindung nicht {iber den gesamten
beanspruchten Bereich ausfiihrbar sei. Dies werde in D33
gezeigt. Die Ausfihrbarkeit von Anspruch 1 sei vor dem
Hintergrund der beabsichtigten Verwendung der
Zusammensetzung zu beurteilen, d.h. die Zusammensetzung
misse zum Beschichten, Verbinden oder Abdichten wvon
Bauteilen geeignet sein. Die Anspriiche 10, 12 und 13

enthielten diese Anforderung im Wortlaut.

Im Nacharbeitungsversuch sei die patentgeméBe

Verarbeitbarkeit, Druckfestigkeit, Schwindung,
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Haftfestigkeit oder Trocknungszeit nicht erhalten

worden.

Ob eine gewlinschte Wirkung, die nicht im Anspruch
definiert ist, erhalten wird ist unerheblich fir die
Frage der ausreichenden Offenbarung (vgl. see G 1/03
(OJ 2004, 413), Griunde 2.5.2; siehe auch T 2001/12,
Grinde 3.4), wie von der Einspruchsabteilung zutreffend
so gesehen. Dies bezieht sich vorliegend insbesondere
darauf, ob besondere Eigenschaften beziiglich
Verarbeitbarkeit, Druckfestigkeit, Schwindung,
Haftfestigkeit oder Trocknungszeit, die in keinem der

Anspriche aufgefihrt sind, erhalten werden.

Hingegen ist die prinzipielle Eignung zum Beschichten,
Verbinden oder Abdichten im Hinblick auf die
beanspruchte Zusammensetzung (Anspruch 1) zu
berilicksichtigen. Dies ergibt sich insbesondere daraus,
dass die Komponente A als "Binderkomponente", die
Komponente B als "Harterkomponente" und die Komponente
C als umfassend ein "hydraulisches anorganisches
Bindemittel" funktional definiert werden. Der
vorliegende Anspruch ist so zu verstehen, dass die
genannten Funktionen im Zusammenhang mit der

beanspruchten Zusammensetzung erhalten werden.

Die Beschwerdefiihrerin beanstandet insbesondere, dass
augenscheinlich v61llig unausfiihrbare Ausfihrungsformen
unter Anspruch 1 fielen. Jedoch kdénnen gerade solche
Zusammensetzungen, die in bekannter und erwartbarer
Weise die beanspruchten Funktionen nicht erfiillen, auch
nicht als anspruchsgemaB angesehen werden. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdefithrerin fallt ein "loser

Haufen Sand" nicht unter den Anspruch.
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Auch die Zusammensetzungen 1-3 und 7 aus D33, die sich
auf den Randbereich des Anspruchs beziehen, stellen
jeweils ein "freiflieBendes Pulver ohne Festigkeit"
dar, d.h. sie erfillen die beanspruchte Funktion nicht
und konnen somit auch nicht als anspruchsgemal

angesehen werden.

Die Frage, ob die funktionale Definition in diesem Fall
eine klare Abgrenzung des beanspruchten Schutzbereichs
erlaubt, oder ob weitere Angaben zu den Mitteln fir die
angegebenen Funktionen als wesentliche Merkmale im
Anspruch notig waren (beispielsweise Mengenangaben),
wiirde die Klarheit (Artikel 84 EPU) betreffen und ist

hier nicht relevant.

Das Streitpatent beschreibt geeignete Materialien
(Absatze [0019]-[0049]) und Mengen flir die einzelnen
Komponenten (Absatze [0056]-[0058]), und es gibt ein

Ausfihrungsbeispiel.

Die Zusammensetzung 6 in D33 kann als Nacharbeitung des
Ausfiihrungsbeispiels des Streitpatents angesehen
werden. Laut D33 ist die erhaltene Oberflachenharte
"vergleichsweise gering", und nach 24h "scheint die
mehrkomponentige Zusammensetzung 6 keine der
patentgemédBen Anforderungen an die Verarbeitbarkeit,
Druckfestigkeit, Schwindung, Haftfestigkeit oder

Trocknungszeit erfiillen zu kénnen."

Diese subjektive und vage Ergebnisbeschreibung bedeutet
nicht, dass die Zusammensetzung ilberhaupt nicht
ausharten wiirde und nicht grundsatzlich z.B. als Mortel

oder Beschichtung verwendbar ware.

Dies gilt auch fir die Zusammensetzungen 4 und 5, die

den Randbereich des Anspruchs betreffen und fir die
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eine "mittelmdBige" (Zusammensetzung 4) bzw.
"vergleichsweise geringe" Oberfldchenhdrte erhalten

wurde.

Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Fachperson auf
dieser Grundlage und vor dem Hintergrund ihres
allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage ware,
beispielsweise durch Abwandlung des
Ausfihrungsbeispiels weitere anspruchsgemale
Zusammensetzungen bereitzustellen, ohne hierfir eine

unzumutbare Anzahl an Versuchen durchzufihren.

Es ist auch kein Grund ersichtlich, anzuzweifeln, dass
die Fachperson eine mengenmalige Zusammensetzung der
Komponente C bestimmen kann. Dem steht nicht entgegen,
dass es moglicherweise Zusammensetzungen, beispiels-
weise mit zusadtzlichen Komponenten, gibt, bei denen es
nicht klar ist, welche Materialien der Komponente C
zuzurechnen sind; dies betrifft wiederum die Frage der
Klarheit des Anspruchs. Daher ist auch die von der
Beschwerdefilhrerin genannte Entscheidung T 593/09
(betreffend einen ungenau definierten Parameter) hier

nicht relevant.

Der Wortlaut der Anspriche 10, 12 und 13 verlangt keine
zusatzliche besondere Wirkung, so dass dieselben
Uberlegungen gelten. Es ist auch kein Grund
ersichtlich, warum die Fachperson mit der beanspruchten
Zusammensetzung nicht das Verfahren gemadl Anspruch 10
ausfihren und das Produkt gemal Anspruch 12 erhalten
konnen sollte, bzw. die Zusammensetzung nicht gemal

Anspruch 13 verwenden konnte.

Aus diesen Grinden kann der Einwand wegen

unzureichender Offenbarung nicht erfolgreich sein.



- 13 - T 1480/21

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird mit der Anordnung an die
Einspruchsabteilung zurickverwiesen, das Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags, eingereicht als Hilfsantrag 1
mit der Beschwerdeerwiderung, und einer anzupassenden

Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
werdeks m
5(’ paischen py /);
Q° 2
N b‘zf:(» 90,%@09

(ecours
L des brevets
& b
9‘:’)dam 10
'/ 3 oW
Ospieog ¥

% N
0 % o®
./09 ,b’\ A
‘P&JQ 40,1 0p aa\s\:‘%;%b
Weyy 4\
C. Vodz G. Glod

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



