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Sachverhalt und Antrdge

Das europiische Patent Nr. 17 051 betreffend ein verfahren
zur Herstellung von Alkylestern wurde durch Entscheidung
einer Einspruchsabteilung des Europdischen Patentamts vom
21. Oktober 1983 widerrufen. Dies wurde damit begrlindet, dag
sich die Erfindung nur durch Anwendung eines hBheren Drucks
von einem nach der US-A-3 507 891 bekannten Verfahren unter-
scheide und selbst dort die Anwendung hBheren Drucks mit den
dem Fachmann bekannten Vor- und Nachteilen als Stand der
Technik erwdhnt sei.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am
15. Dezember 1983 Beschwerde ein und zahlte die GeblUhr. Am
18. Februar 1984 reichte sie eine Begrlindung mit folgendem

Wortlaut nach:

"Bei der Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit des
erfindungsgemifen Verfahrens hat die Einspruchsabteilung
nach unserer Auffassung die Ausfiihrungen in der US-PS

3 507 891, Spalte 3, Zeilen 40 bis 53, Spalte 6, Beispiel
1V, Tabelle 4 und Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle 6, nicht
gemdB den Ausfilhrungen in den "Richtlinien flr die Prifung
im Europiischen Patentamt”, Kapitel IV, Teil C2) und D),
Seiten 47 und 48, bewertet.”

Der Einsprechenden wurde Gelegenheit zur Erwiderung gegeben.
Sie vertrat die Auffassung, die Beschwerdebegrlindung sei
derart mangelhaft, daB die Beschwerde als unzuldssig zu
verwerfen sei. Die Patentinhaberin erwiderte, dasB ihre

Beschwerdebegrliindung knapp, aber dennoch verstehbar sei.
Nach eingehender Erdrterung dieser Auffassungen in der mund-

lichen Verhandlung vom 14. Januar 1986 beantragte die

pPatentinhaberin, die Beschwerde als zuldssig zu erachten
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und die Verhandlung zur Erdrterung der von ihr in der Sache
gestellten Antrdge fortzusetzen. Die Einsprechende bean-

tragte, die Beschwerde als unzuldssig zu verwerfen.

Entscheidungsgrlinde

Die Beschwerde entspricht zwar den Zuldssigkeitserforder-
nissen nach Art. 106, 107, 108, Satz 1 und 2 sowie Regel 64
EPU. Doch bleibt die Frage, ob die zur Begrlindung der Be-
schwerde vorgelegten Ausfiihrungen ihrem Inhalt nach als
fristwahrende Begriindung im Sinne von Art. 108, Satz 3 EPU
angesehen werden kdnnen ober ob die Beschwerde vielmehr
wegen Nichterflillung dieses Erfordernisses nach Regel 65

(1) EPU als unzullssig zu verwerfen ist.

Die Kammer ist der Auffassung, daBf Stellen des Standes der
Technik oder der "Richtlinien", auf die in der Begriindung in
hinreichend priziser Form Bezug genommen wird, so in diese
hineingelesen werden k®nnen, als wdren sie darin enthalten.
Die in der Begrlindung zitierten Passagen der US-A-3 507 891
sind daher auf ihre technische Aussage hin zu untersuchen.
Zundchst werden einzelne Reaktionsbedingungen (Druck,
Temperatur) beschrieben, die bei der katalytischen Hydro-
carboxylierungsreaktion im allgemeinen und im besonderen
einzuhalten sind (Spalte 3, Zeile 40 - 53). Ferner wird der
EinfluB der Reaktionstemperatur auf den Umsatz uﬁd die Um-
satzdauer des l-Dodecens sowie auf die Selektivitdt der
Esterbildung gezeigt (Seite 6, Beispiel IV, Tabelle 4).
SchlieBlich wird anhand von l-Dodecen und "internem" Dodecen
demonstriert, daB8 die Hydrocarboxylierung sowohl mit end-
stdndigen als auch mit internen Olefinen mit vergleichbarem
Ergebnis durchflihrbar ist (Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle
6). Ein technischer Zusammenhang dieses Verfahrens mit dem
des Streitpatents ist ohne weiteres erkennbar; denn beide

Verfahren betreffen die katalystische Hydrocarboxylierung.
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3. Mit dem Hinweis auf die Passagen in den "Richtlinien", die
sich mit der erfinderischen Auswahl und einem Anzeichen flUr
erfinderische Tdtigkeit (Vorurteil) befassen (Teil C,
Kapitel IV, Abschnitt 9.8, Punkte C2 und D), soll ersicht-
lich vorgetragen werden, daB8 das Streitpatent gegenliber der
O0.g. U.S.-Patentschrift eine Auswahlerfindung mit uner-
warteten Wirkungen darstellt, zu der man erst durch {Jber-
windung eines technischen Vorurteils gelangen konnte.

4. Es wurde jedoch innerhalb der Beschwerdefrist nicht darge-
legt, welcher Art die technischen Auswahlkriterien sind,
worin die unerwarteten Wirkungen als Folge der Auswahl
gesehen werden und aufgrund welcher Tatsachen ein Vorurteil
bestanden haben soll. Die Tatsachen, die eine erfinderische,
ein Vorurteil Uberwindende Auswahl rechtfertigen k¥nnten,
drdngen sich nach der Auffassung der Kammer auch nicht auf.
Allenfalls sind diesbezliglich MutmaBungen m8glich. Es bleibt
somit der Kammer und dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten
liberlassen, die die erfinderische THtigkeit mBglicherweise
stlitzenden Tatsachen selbst zu ermitteln. Dies soll aber
gerade durch die gesetzliche Vorschrift der Beschwerde-
begrilindung verhindert werden. Wenn - wie hier - die o.g.
U.S.-Patentschrift in der angegriffenen Entscheidung bereits
eine entscheidende Rolle gespielt hat, so hat sich der auf
diese Druckschrift sich stiitzende Beschwerdefiihrer bei der Be-

v

griindung seiner Beschwerde mit diesem Dokument im einzelnen
auseinanderzusetzen. Er darf sich daher nicht damit be-
gnligen, bloB8 die Unrichtigkeit der angegriffenen Entschei-
dung zu behaupten und auf eine erneute {berprtifung des
vorinstanzlich negativ bewerteten Patentierungskriteriums

hinzuwirken.

Vielmehr ist in der Beschwerdebegrlindung darzulegen, aus

welchen rechtlichen oder tatstichlichen Grlinden die ange-
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fochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Damit soll
sichergestellt werden, daB8 eine objektive Uberprlifung des
Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin mdglich ist.
Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

5. Die Erstinstanz hat nicht verkannt, daB es bei der Prlifung
auf erfinderische Tdtigkeit darauf ankommt, ob eine Auswahl-
erfindung vorliegt. Sie hat aber in ihren ebenfalls knappen
Ausflhrungen nicht anerkannt, da8 im Auswahlbereich ein un-
erwartetes Ergebnis durch Uberwindung eines Vorurteils er-
reicht wurde. Um die Erstentscheidung in Frage zu stellen,
war es daher geboten, in der Beschwerdebegriindung ndher
auszufiihren, aus welchen rechtlichen und tatsdchlichen
Grlinden die verteidigte Erfindung die ihr nicht zuerkannte
Qualitdt dennoch aufweist. Hierzu wdre es notwendig gewesen,
vergleichend darzulegen, welche Parameter ausgewdhlt, welche
"unerwarteten Wirkungen" erreicht werden und worin das an-

gebliche Vorurteil besteht.

Dies hdtte vor allem dadurch geschehen kBnnen, daf8 die in
den zitierten Richtlinien enthaltenen Ausflihrungen in kon-
kreter Weise und unter Angabe der als relevant angesehenen
Tatsachen auf die verteidigte Erfindung Ubertragen werden.
Da dies nicht geschehen ist, k¥nnen die als Beschwerdebe-
grindung vorgelegten Ausflihrungen, selbst wenn man den
technischen Zusammenhang zwischen dem Streitgegenstand und
dem Inhalt der zur Entlastung angezogenen Druckschrift zu
erkennen vermag, nicht als eine inhaltlich ausreichende
Begriindung im Sinne von Artikel 108, Satz 3, EPU anerkannt

werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird als unzuldssig verworfen.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
gez. Rlckerl gez. Jahn
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