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Sachverhalt und Antrage -

Auf die europdische Patentanmeldung 80 103 580.9, die am
25. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Prioritdt aus der
Voranmeldung vom 30. Juni 1979 (DE 2 926 584) angemeldet
worden war, ist am 23. Juni 1982 das europdische Patent

21 414 mit 9 Ansprichen erteilt worden. Anspriiche 1 und 6
lauteten: '

"l. Mit Wasser verdinnbare Bindemittelmischung zur Herstel-
lung von Basis-Metallic-Lacken, dadurch gekennzeichnet, dasB
sie als Basis

A) ein wasserldsliches Kondensationsprodukt aus
a) gesdttigten oder ungesdttigten Slfreien, OH-Gruppen
enthaltenden Polyestern aus mindestens einer Polycar-
bonsadure und minééstens einem mehrwertigen Alkohol,
b) einem von Trimellithsdure abgeleiteten und diese noch
enthaltendem Polycarbonsduregemisch,
c) mindestens einem epoxydierten U1 und
'd) basischen Verbindungen und
B) Metallpulver, ’
C) mit Wasser mischbare L3sungsmittel und gegebenenfalls
D) andere Pigmente und/oder Farbstoffe sowie gegebenenfalls

E) weitere iibliche Zusidtze

enthilt, wobei das Festkdrpergewichtsverhdltnis der Kompo-
/
nenten a) zu Komponente b) 50 : 50 bis 90 : 10 betrigt.

6. Verwendung der Bindemittelmischung nach einem oder mehre-
ren der Anspriiche 1 bis 5 in waBrigen Lacken zur Herstellung
einer Zweischichten-Metallic-Lackierung aus Basis- und Deck-
lackschicht .”
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Gegen die Erteilung des europdischen Patents hat die Ein-
sprechende am 16. Mdrz 1983 gestiitzt auf eine Reihe neuer
Entgegenhaltungen Einspruch eingelegt und den Widerruf des
Patents wegen mangelnder erfinderischer Tdtigkeit beantragt.

Durch Entscheidung vom 30. M&rz 1983 hat die Einspruchsab-
teilung den Einspruch zurlckgewiesen und dazu im wesent-
lichen ausgefiihrt, daB die Entgegenhaltungen keinen AnlaB
geben, die Neuheit und den erfinderischen Charakter des

Patentgegenstandes in Frage zu stellen.

" Die DD-PS 55 099 (1) beschreibe zwar wasserldsliche Binde-

mittel auf der Basis von PolYestern aus Dicarbonsduren, Mo-
nocarbonsiuren, Polyalkoholen und epoxidierten Fettsdure-
estern. Die Bindemittel des angegriffenen Patentes enthiel-
ten jedoch zusdtzlich Metallpulver und wiirden in Abwesenheit
von Monocarbonsduren hergestellt. Es sei daher nicht anzu-
nehmen, daB8 die bekannten Bindemittel fiir die Metallic~
Lackierung Verwendung finden kd&nnten.

Ferner betreffe die DE-A 2 707 018 (2) Mischungen der Kompo-
nenten a, b und ¢ des angegriffenen Patents, die mit dem

Kondensationsprodukt nach dem vorliegenden Patent nicht ver-
gleichbar seien. Diese Lehre k&nne daher nicht mit der nach

(1) xombiniert werden.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin am

23. Mai 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorge-
sehenen Gebiihr Beschwerde erhoben und diese am 2. Au-

gust 1984 begriindet. Hierin wird geltend gemacht, die Eigen-
schaften, die sich aus der Modifizierung eines Polyesters
mit Monocarbonsduren ergeben, seien dem Fachmann bekannt und
ein Verzicht auf eine derartige Modifizierung bediirfe keiner

erfinderischen Tatigkeit.
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Eine erfinderische T&tigkeit kdnne auch nicht darin gesehen
werden, die Eignung eines bekannten Bindemittels filir Metal-
lic-Lacke festzustellen. Wenngleich (2) nur Mischungen be-

schreibe, so sei es fiir den Lackfachmann doch naheliegend,

Bindemittelbestandteile zu kondensieren.

In ihrer Beschwerdebegriindung hatte die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende) erstmals geltend gemacht, daB8 die Nacharbei-
tung der Erfindung, die das Streitpatent zum Gegenstand hat,
fir den Fachmann mit Hilfe der dort enthaltenen Angaben
nicht méglich sei. Diese Erfindung - eine Bindemittel-
mischung zur Herstellung von Lacken - solle nach Beispiel 1
der Beschreibung unter Verwendung eines als handelsiiblich
bezeichneten Kondensationsprodukts hergestellt werden. Uber
die Beschaffenheit dieses Ausgangsprodukts sind in der Be-
schreibung einige Angaben gemacht. Ein solches als handels-
iblich bezeichnetes Kondensationsprodukt sei der Ein-
sprechenden aber nicht bekannt. Sie habe versucht, mit einem
Produkt, das den gemachten Angaben entspreche, die Erfindung
in einigen Versuchen nachzuarbeiten und lege einen Versuchs-
bericht vor. Dieser zeige, daB ein Festharz entstehe, das
als Bindemittel ungeeignet sei. Ohne die Angabe, von welchem
handelsiiblichen Kondensationsprodukt ausgeganged werde, sei
daher die angebliche Erfindung nicht so deutlich und voll-
stdndig offenbart, daB ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Die Beschwerdegegnerin hingegen betont, daB8 der Verzicht auf
eine Modifizierung der Polyester mit Monocarbonsduren nicht
nahegelegen habe, weil hierdurch u.a. auch die physikalische
Trocknung und das rheologische Verhalten beeinfluB8t wiirden,
was gerade bei Metallic-Lacken wichtig sei.

Selbst wenn man eine Verbindung zwischen den Entgegenhaltun-
gen (1) und (2) herstellen kdnnte, so ergebe sich daraus
immer noch nicht mangelnde erfinderische Tatigkeit des Pa-
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tentgegenstandes. Es sei namlich nicht zu erwarten gewesen
und vOllig iberraschend, daB sich unter Verwendung der Kom-
ponenten (A) bis (E) ein Metallic-Basislack herstellen 138t,
der neben einwandfreier Verarbeitbarkeit, optimalem Metall-
effekt, Zwischenhaftung, Wetter—- sowie Lichtbestandigkeit
auch noch die Wasserldslichkeit bei einem pH-Wert um 7,
rasche physikalische Trocknung und fiir Metallic-Basislacke
glinstiges rheologisches Verhalten aufweist.

ViIl. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ist in ihrer Be-
schwerdeerwiderung auf den Einwand der fehlenden Ausfihr-
barkeit nicht eingegangen.

VIII.In der am 29. Juli 1986 durchgefiihrten miindlichen Verhand-
lung hat die Beschwerdefilhrerin noch geltend gemacht, das
die Komponente A der Bindemittelmischung nach dem Streit-
patent aus dem vorlaufigen Merkblatt "RESHYDROL VWA 1283"
(3) der Patentinhaberin, ausgegeben im Februar 1979, bekannt
und dort filir die Anwendung als wasserldslicher Einbrennlack
empfohlen sei. Hierin sei fiir den Fachmann eine Einladung zu
sehen, dieses Bindemittel fiir Zweischicht-Metallic-Lacke zu

erproben.

In der miindlichen Verhandlung kam die Béschwerdefﬁhrerih
ferner auf ihren Einwand der fehlenden Ausfihrbarkeit
zurick. Sie bezeichnete ihn im Hinblick auf die Versuchs-
ergebnisse als hinreichend und ilberzeugend dargelegt und
vertrat die Meinung, daB8 die Beschwerdekammer nun von Amts
wegen priifen miisse, ob die Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw.
100 b) EPJ so deutlich und vollst3ndig offenbart sei, das
ein Fachmann sie ausfilhren kann.

IX. Die Beschwerdegegnerin widerspricht dem Vorbringen, daf es
naheliegend war, das aus (3) bekannte Bindemittel fiir Zwei-
schicht-Metallic-Lacke zu erproben, und beruft sich auf die
besondere Spezifikation von Metallic-Lacken, die es nicht
erlaube, Voraussagen liber die Eignung der mindestens 50 bis
60 gangigen wasserverdiinnbaren Binder fiir diesen Anwendungs-

zweck zu machen.
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Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragt die Aufhe-
bung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Pa-
tents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt
dagegen, die Beschwerde zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Re-
gel 64 EPU; sie ist daher zulidssig.

Die Erfindung betrifft eine Bindemittelmischung fiir Zwei-
schichten-Metallic-Lackierungen. Es ist zwischen den Par-
teien unstreitig, daB8 das dabei Anwendung findende Zwei-
schichten-Metallic-Lackierungsverfahren nach dem sogenannten
"NaB-in-NaB~Verfahren" sowie die hierzu verwendete Bindemit-
telmischung, wie sie in der Beschreibung des Streitpatents
(Seite 1, Zeilen 1 -~ 18) beschrieben sind, jeweils fir sich

zum Stand der Technik gehdren.

Es ist ferner unstreitig, daB sich mit diesem Verfahren und
der hierzu bislang verwendeten Bindemittelldsung Metallic-
Lackschichten von hervorragender Qualitat herstellen lassen.
Das bekannte Verfahren ist jedoch insofern unbefriedigend,
als der hohe Anteil an Ldsungsmittel im Basislack (etwa 85
%) eine beachtliche Belastung fiir die Umwelt darstellt und
zudem hohe Kosten verursacht, um diese umweltschonend zu
beseitigen.

Es bestand daher die technische Aufgabe, umweltfreundliche
Basislacke fir das "Nas-in-NaB8"-Verfahren vorzuschlagen,
welche die Beibehaltung der bislang erreichten hohen Quali-
tdt der Metallic-Lackierung gewﬁhrle;gpen.

Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent durch die Bereit-
stellung einer mit Wasser verdiinnbaren Bindemittelmischung
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zur Herstellung von Basis-Metallic=Lacken der im Anspruch
ndher angegebenen Zusammensetzung geldst.

Diese Aufgabe ist nach Uberzeugung der Kammer glaubhaft ge-
16st, weil aus Beispiel 1 hervorgeht, daB8 zur Herstellung
des Basislacks nur untergeordnete Mengen , ilibrigens wasser-
léslicher organischer LSsungsmittel bendtigt werden, die
‘Lacke beim Auftrag durch Spritzen nicht ablaufen und schnell
trogknen und so eine einwandfreie Metalleffektlackierung mit
hohem Glanz erzielt wird.

Keine der genannten Entgegenhaltungen beschreibt eine Binde=-
mittelmischung, die alle Parameter der im Anspruch 1 genann-
ten Bindemittelmischung aufweist. Das am ndchsten kommende
Dokument (3) beschreibt im wesentlichen nur die Komponente A
der Bindemittelmischung nach dem Streitpatent. Nahere Aus-
fihrungen zur Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents er-
iibrigen sich, da dieser Sachverhalt unbestritten ist.

Es ist daher zu untersuchen, ob es fiir den Fachmann ange-
sichts der Aufgabe, umweltfreundliche Basislacke unver@ndert
hoher Qualitit anzugeben, nahelag, hierfir die mit Wasser
verdiinnbaren Bindemittelmischungen nach dem Streitpatent

vorzuschlagen.

Wie bereits ausgefilhrt, ist der Fachwelt durch das Merkblatt
(3) ein Bindemittel auf wa@Briger Basis bekannt und angeboten
worden, das unstreitig unter die Definition der Komponente A
des Basis-Lacks nach dem Streitpatent fallt. Nach diesem
Merkblatt handelt es sich bei (R) Reshydrol VWA 1283 um ein
emulgatorfreies, bei pH etwa 8 unbeschrankt in Wasser 1Os-
liches und von organischen L3sungsmitteln freies Hydrosol.
Es besitzt eine gute Pigmentaufnahmefdhigkeit fiir elektro-
lytfreie, inerte Pigmente und Flllstoffe, 1d8t sich in der
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Hitze hirten und wird als Alleinbindemittel fir die Herstel-

lung von Einbrennlacken empfohlen.

Diese Angaben reichen fiir den Fachmann nicht aus, um die
Brauchbarkeit dieses Bindemittels fiir die Herstellung eines
Metallic-Basislacks zu erkennen. Die Beschwerdegegnerin hat
in der mﬁndiichen Verhandlung zur Uberzeugung der Kammer
ausgefiihrt, daB8 ein derartiger Lack eine ganze Reihe von
Bedingungen erfiillen mu8, um fir das hier zu betrachtende
“NaB-in-NaB"-Verfahren geeignet zu sein und dem - aufgaben-
gemdB8 anvisierten - hohen Standard der Metallic-Lackierung
gerecht zu werden. Hierfiir ist besonders das rheologische

Verhalten des Lacks entscheidend, welches einen einwand-
freien Lackauftrag ohne Ablaufen an den senkrechten Fl&ichen

(Gardinenbildung) ermdglichen muB8. Zugleich besteht die For-
derung nach einer relativ diinnen und schnell trocknenden
Schicht, um die im Lack enthaltenen Metallpartikel rasch und
parallel zum Lackierungsgrund zu fixieren; denn nur so wird
ein optimaler Metallglanzeffekt erzielt. SchlieSlich ist
wegen des nachfolgenden Uberlackierens mit Decklack dessen
gute Haftung am noch feuchten Basis-Lack erforderlich, ohne
daB sich dieser in der Deckschicht aufldsen darf.

Angesichts dieser ganz spezifischen Anforderungen, deren
Aufzihlung nicht erschdpfend ist, und des hoch gesteckten
Zieles, den bekannt hohen Standard der Metallic-Lackierung
aufrechtzuerhalten, kann der wenig spezifische Hinweis in
(3), wonach das o.g. Handelsprodukt Reshydrol als Binde-
mittel mit hohem Pigmentaufnahmevermdgen in Einbrennlacken
Anwendung finden soll, nicht als Anregung fiir Versuche an-
gesehen werden, dieses Bindemittel als Basis fiir den Metal-
lic-Grundlack nach dem Zweischichten-Auftrag zu erproben.

Die Kammer verkennt dabei nicht, daB8 der Fachmann mangels

gesicherter Erkenntnisse iiber Zusammenhdnge zwischen chemi-
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schem Aufbau und den zu fordernden Eigenschaften derartiger
Lacke aufs Experimentieren angewiesen war. Es ist auch ein-
zurdumen, daB ein Teilaspekt der bestehenden Aufgabe, nam-
lich die Umweltfreundlichkeit der Basislacke, den Ersatz der
umweltbelastenden organischen L&sungsmittel durch Wasser an
sich nahelegte. Dies wird auch dadurch belegt, daB sich die
Fachwelt - wie in der miindlichen Verhandlung vorgetragen =um
einen solchen L3sungsweg, wenngleich vergeblich, bemiiht hat.
Gerade angesichts dieser Fehlschl&ge hdtte der Fachmann
durch den Vorschlag eines weiteren Bindemittels auf waBriger
Basis mit dem nicht weiter spezifizierten Hinweis auf dessen
Eignung als Einbrennlack mit hoher Pigmentaufnahme keine An-
regung zu-dessen Erprobung im o.g. Metalliclack erhalten.

Im Ubrigen standen hierfiir bereits mindestens 50 bis 60
gangige Handelsprodukte zur Verfiligung, wie die Beteiligten
ibereinstimmend ausgefiihrt haben, so daB8 mangels Erfolgs-
aussicht auch kein Anla8B bestand, gerade dem Reshydrol den
Vorzug zu geben. Zusdtzlich hdtte man beim Experimentieren
aufs Geratewohl auch éine kaum iiberschaubare Anzahl von
chemischen Modifikationen der bekannten waBrigen Bindemittel
ins Auge fassen k&nnen.

Es bedurfte daher in der Tat eines glicklichen Griffs, um
aus der Vielzahl der Mdéglichkeiten gérade das im Streit-
patent als Komponente A bezeichnete Bindemittel heraus-
zugreifen und fiir den Metallic-Basislack.nach dem Streit-
patent einzusetzen, zumal die Suche nach dieser Ldsung als
Glicksspiel bezeichnet werden musB.

Nachdem die Beteiligten in der mindlichen Verhandlung den
iibrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen - wie
auch die Kammer - keine entscheidungserhebliche Bedeutung
beigemessen und sich daher nicht mehr darauf bezogen haben,

eriibrigt sich deren Erdrterung. Die mit Wasser verdilinnbare
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Bindemittelmischung gemd8 Anspruch 1 des Streitpatents hat
daher fiir den Fachmann nicht nahegelegen und beruht somit

auf erfinderischer T&atigkeit.

Trotz Riickbezug auf den Mittelanspruch ist der Verwendungs-
anspruch 6 als Nebenanspruch einzustufen, weil er einer an-
deren Patentkategorie angehdrt. Dort wird die Verwendung des
in Anspruch 1 definierten Basis-Metalliclacks zur Herstel-
lung einer Zweischichten-Metalliclackierung aus Basis~- und
Decklackschicht, also das vollstindige “NaB8-in-Nag"-Verfah-
ren beansprucht. Nachdem bereits die Bereitstellung des Me-
tallic-Basislacks auf erfinderischer T&atigkeit beruht und
ohne diesen das Zweischichten-Verfahren nicht denkbar ist,
wird auch dieses Verfahren von der Patentfahigkeit des Ge-
genstandes nach Anspruch 1 getragen.

Die gleichen SchluBfoigerungen miissen auch fiir die auf den
Anspruch 1 bzw. 6 riickbezogenen Anspriiche 2 - 5 und 7 - 9
gelten, die besondere und zweckmdBige Ausgestaltungen der

Gegenstinde dieser Anspriiche darstellen.

Da somit die in der Einspruchsbegriindung geltend gemach-
ten Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des europa-
ischen Patents nicht entgegenstehen (vgl. Artikel 102
EPU), kXommt es darauf an, ob das Streitpatent im Hinblick
auf den von der Einsprechenden erst in ihrer Beschwerde-
begriindung vorgetragenen Einspruchsgrund der fehlenden
Ausfilhrbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw. 100
b) EPU zu widerrufen ist. Die Beantwortung dieser Frage
hingt zunichst davon ab, ob die Beschwerdekammer nach Ar-
tikel 114 (1) EPU "Ermittlung von Amts wegen" gehalten
ist, die Frage der Ausfithrbarkeit der Erfindung zu priifen,
oder ob sie dieses Vorbringen der Einsprechenden nach
Artikel 114 Absatz 2 EPU unberiicksichtigt lassen kann.
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Der Grundsatz der “Ermittiung von Amts wegen" nach Arti-
kel 114 (1) EPU gilt auch nach Patenterteilung im Ein-
spruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung und der Be-
schwerdekammer. Dies ergibt sich einmal aus dem Wortlaut
dieser Vorschrift und aus Artikel 102 Absatze 1 bis 3
EPl. Dort wird die Entscheidung iliber den Einspruch davon
abhangig gemacht, welche Auffassung die Einspruchsab-
teilung hinsichtlich der Patentierbarkeit (Artikel 52 f£.
EPU) und anderer Erfordernisse des Ubereinkommens ge-
winnt. Bei der Bildung ihrer Auffassung ist sie dabei vom
Vortrag der Beteiligten unabhangig (vgl. Artikel 114 (1)
EPU). Entsprechendes gilt nach Artikel 111 (1) Satz 2 und
Regel 66 (1) EPU fiir das Beschwerdeverfahren.

Die Geltung des Grundsatzes der Amtsermittlung auch nach
Patenterteilung im Einspruchsverfahren erster und zweiter
Instanz wird in den~Vorbereitenden Arbeiten zum EPU be-
stitigt und erl3utert. Artikel 114 EPU geht auf eine Vor-
schrift zurlick, die eigens fiir das Beschwerdeverfahren
vorgeschlagen war (Vorschlag des Vorsitzenden der EWG-Ar-
beitsgruppe “Patente"” vom 29. Mai 1961) und die in ihrem
Wortlaut dem nunmehrigen Artikel 114 EPU entspricht. In
den Bemerkungen zu diesem Vorschlag vom 28. Juli 1961
ist ausgefiihrt, daB8 das Patent unabhangig von den An-
trdgen und dem Vorbringen der Beteiligten in seiner Ge-
samtheit zu Uberprifen ist. In einem Absatz 2, der Absatz
2 von Artikel 114 EPU entspricht, wurde vorgeschlagen,
daB8 die Beschwerdekammer nicht rechtzeitig vorgebrachte
Tatsachen nicht zu beriicksichtigen braucht. Hierdurch
solle “"verhindert werden, daB von bdswilligen oder un-
achtsamen Beschwerdefilhrern das Beschwerdeverfahren un-
nétig verschleppt wird". Die vorgeschlagene Regelung
wurde von der Arbeitsgruppe in dieser Bedeutung erdrtert
und angenommen (Dok. EWG 1V/6514/61 vom 13. November
1961, S. 4). Im Sitzungsbericht wird u.a. gesagt, daB es
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der Beschwerdekammer freistehe, neue Tatsachen (i.S.v.
Absatz 2) zu beriicksichtigen, und sie dementsprechend
nicht verpflichtet sei, diese Tatsachen in ihre Entschei-
dung aufzunehmen. Diese Konzeption wird auch von der
Luxemburger Regierungskonferenz flir einen entsprechenden
Artikel 113 ihres "Ersten Vorentwurfs" zum EPU von 1970
iibernommen (siehe "Berichte" dazu, Rdn. 137, S. 25). Das
Beschwerdeverfahren solle - so wird zu Absatz 2 gesagt -
"nicht dadurch ungebiithrlich verzégert werden, daB der Be-
schwerdefiihrer nachldssig handelt oder sich aufschieben-
der Mittel bedient"“.

Die Geltung des Grundsatzes der Amtsermittlung auch im
System des Einspruchs nach Patenterteilung wird in den
Vorbereitenden Arbeiten ausdriicklich bestdtigt (Dok.
BR/87/71 vom 28. Februar 1971) und ein dem vorgenannten
Artikel 113 fiir das Beschwerdeverfahren textlich ent-
sprechender Artikel 101 b fiir das Einspruchsverfahren in
den “"Zweiten Vorentwurf" zum EPU von 1971 aufgenommen
(siehe auch "Berichte" dazu Rdn. 68, S. 31). Der Absatz 2
lautet dort: “Die Einspruchsabteilung braucht neue, von
den Beteiligten vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel
nicht zu bericksichtigen".

Die Vorschriften iiber die Amtsermittlung vor dem EPA im
Priifungs—-, Einspruchs-~ und Beschwerdeverfahren wurden
dann in Artikel 113 des Entwurfs zum EPU von 1972 zusam-
mengefaBt. Hinsichtlich des Ermessens, neue Tatsachen und
Beweismittel unberiicksichtigt zu lassen, wurde nicht mehr
an bestimmte Versiumnisse (Nichteinhaltung von Fristen
zur Begriindung und Stellungnahme) angekniipft, sondern an
den unbestimmten Rechtsbegriff "verspatet”. Die neue Vor-
schrift wurde Artikel 114 EPU "Ermittlung von Amts we-

gen".
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Bei der Auslegung von Artikel 114 EPU stellt sich die
Frage, wie die Absdtze 1 und 2 in ihrem Verhdltnis zu-
einander zu verstehen sind. Absatz 1 verpflichtet namlich
zur Ermittlung des,Sachverhalﬁs von Amts wegen, wohinge-
gen es Absatz 2 erlaubt, verspdtet vorgetragene Sachver-
halte nicht zu bericksichtigen. Diese Schwierigkeit wurde
auch bei den Vorbereitenden Arbeiten erkannt (siehe Dok.
BR/12/69 vom 18. Dezember 1969, Rdn. 50, S. 23 und Dok.
BR/125/71 vom 7. Juli 1971, Rdn. 66 S. 33 und Rdn. 70 S.
35). Eine zur Amtsermittlung nicht in Widerspruch ste-
hende Ldsung wurde aber gerade darin gesehen, daB die
Berlicksichtigung verspatet vorgetragener Tatsachen und
Beweismittel nicht = wie ebenfalls erwogen - ausgeschlos=
sen, sondern dem Ermessen des entscheidenden Organs iiber-
lassen wurde. Dabei ging man davon aus, daB8 von der Mog-
lichkeit der Nichtberilicksichtigung, die verhindern solle,
daB die Beteiligten das Einspruchsverfahren miSbrduchlich
hinauszdgern, mit Zuriickhaltung Gebrauch gemacht werde
(siehe Dok. BR/12/69 a.a.0.).

Die Beschwerdekammer sieht den Tatbestand der Verspdtung
i.S.v. Artikel 114 (2) EPU im Hinblick auf das Vorbringen
eines Einsprechenden gegeben, wenn ein urspriinglich iiber-
haupt nicht génannter Einspruchsgrund nach Artikel 100
EPU nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals vorgebracht
wird. Dies ist besonders augenfiallig, wenn - wie im vor-
liegenden Fall - der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b)
EPU erst vorgetragen wird, nachdem die Einsprechende in
der ersten Instanz mit ihrem urspriinglichen Einspruch
keinen Erfolg hatte. Spateres Einspruchsvorbringen, das
nicht nur Ergénzungen und Beweise zu dem urspriinglich
vorgetragenen enthdlt, sondern als Wechsel oder Einbe-
ziehung eines weiteren Widerrufgrundes zu werten ist,
erscheint der Kammer in jedem Fall i.S.v. Artikel 114 (2)
EPU verspitet zu sein. Andernfalls wiirde die Verpflich-
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tung nach Artikel 99 und 100 EP{}, die Einspruchsgriinde
innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen, ihren Sinn
verlieren. Dies wird auch durch den Vorgdnger von Artikel
114 (2) EPU, n3mlich durch Artikel 101 b des "Zweiten
Vorentwurfs” zum EPU von 1971 best&tigt. Dort wird es in
das Ermessen der Einspruchsabteilung gestellt, neue Tat-
sachen und Beweismittel, die nicht in der Einspruchsbe-
griindung enthalten sind, unberiicksichtigt zu lassen.

13. Eine Ermessensentscheidung verpflichtet sehr wohl zum
richtigen Gebrauch des Ermessens. Uber die Ausiibung der
Amtsermittlung ist das EPA den Beteiligten aber keine
Rechenschaft schuldig, braucht also bei Verspdtung des
Vorbringens seine Entscheidung nicht zu begriinden. Recht-
zeitiges oder aufgrund der Amtsermittlung eingefiihrtes
Vorbringen hingegen muB, sofern es vom EPA oder einem
Beteiligten noch fiir relevant gehalten wird, von der
Einspruchsabteilung nach Regel 68 (2) oder von der Be-
schwerdekammer nach Regel 66 (1) g) EPU in den Entschei-
ddngsgrﬁnden beschieden werden. Ein Fehlgebrauch des Er-
messens nach Artikel 114 (2) EPU wird auch ohne eine
Rechtfertigung der Ermessensentscheidung erkennbar. Ein

- gsolcher Fehlgebrauch liegt - dem Sinn von Artikel 114
Absatz 1 und 2 EPU entsprechend - nur vor, wenn (a) au-
genfillig ist, daB das verspatete Vorbringen zugleich
auch erwiesen ist; wenn ferner (b) der Patentinhaber
bereits angemessene Gelegenheit zur AuBerung nach Artikel
113 (1) EPUi hatte oder sie ihm ohne ungebiihrliche Ver-
fahrensverzdgerung noch gegeben werden kann und wenn (c)
offensichtlich ist, daB8 die zu treffende Entscheidung bei
Beriicksichtigung des spiten Vorbringens nicht ergehen
durfte.

02533 cosf oo




14.1

14.2

02533

14 T 122/84

Verspatetes Einspruchsvorbringen der verschiedensten Art
- also etwa neuer Stand der Technik (Artikel 100 a) EPU),
fehlende Ausfilhrbarkeit (Artikel 100 b) EPU) oder unzu-
lissige Erweiterung (Artikel 100 ¢) EPUl) - ist nach Arti-
kel 114 (2) EPU zwar grundsitzlich gleich zu behandeln.
Die vorstehenden Ausfiihrungen lassen jedoch erkennen, das
in der Praxis die Moglichkeit einer Bericksichtigung hiau-
fig verschieden ist. Der Inhalt einer spat vorgelegten
neuen, nicht zu umfangreichen Entgegenhaltung wird sich
oft schnell erfassen und auf seine Entscheidungserheb-
lichkeit iberpriifen lassen. Das Vorbringen des Einspre-
chenden, daB8 das angegriffene Patent i.S.v. Artikel 123
(2) bzw. Artikel 100 c¢) EPU "{iber den Inhalt der frilheren
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hi-
nausgeht”, 138t sich regelmaBig aufgrund der Akten rasch
beurteilen und ist damit bei der Anwendung von Artikel
102 Absitze 1 bis 3"EPU von Amts wegen zu beriicksichtigen
(so etwa im Falle der Entscheidung T 285/84 vom 29. April
1986 ~ unverdffentlicht).

Wird fehlende Ausfiihrbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel
83 und 100 b) EPU vom Einsprechenden verspitet geltend
gemacht, so reichen selbst vorgelegte Versuchsergebnisse
in der Regel nicht zum abschlieBenden Beweis dafiir aus,
daB8 dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Pa-
tents tatsdchlich entgegensteht. Dies gilt vor allem
dann, wenn die Patentschrift - wie hier - die Ausfiihr-
barkeit stiitzende Ausfilhrungsbeispiele enthdlt. Gerade
bei chemischen Verfahren ist es oft so, daB sich der Er-
folg nicht unter allen Verfahrensbedingungen, die nach
der Beschreibung mdglich erscheinen; einstellt. Selbst
ein gutwilliger Einsprechender mag beim Nacharbeiten
eines chemischen Verfahrens MiBerfolg erleiden, der erst
durch zumutbare weitere Versuche iiberwunden werden kann.
Der Widerruf eines Verfahrenspatents auf dem Gebiet der
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Chemie allein aus dem Grunde fehlender Ausfilhrbarkeit
diirfte kaum gerechtfertigt sein, ohne auch dem Patentin-
haber Gelegenheit zu geben, die Versuche einer Einspre-
chenden zu iberpriifen und die in Frage gestellte Aus-
fitlhrbarkeit durch neue eigene Versuche zu stiitzen. Ist
der Einwand der fehlenden Ausfiihrbarkeit verspdtet vorge-
bracht, so legt es der Charakter des Einspruchsverfahrens
den Einspruchsinstanzen nahe, der schnellen Verfahrens-
beendigung den Vorzug zu geben und sich nicht auf ein
langwieriges Beweisverfahren mit ungewissem Ausgang
einzulassen.

Der “Ermittlung von Amts wegen" i.S.v. Artikel 114 EPU
werden hier durch andere Verfahrensgrundsatze Grenzen ge-
setzt. Solche Grundsdtze mdgen sich vor allem ergeben aus
dem Charakter des Einspruchsverfahrens als einem summari-
schen und schnelleﬂfVerfahrén, aus dem allgemeinen Grund-
satz der Verfahrenskonzentration oder aus einer Beweis-
last des Einsprechenden. Eine Situation der letztgenann-
ten Art hatte sich im Fall der Entscheidung T 219/84
"Zeolithe/BASF" (Amtsbl. EPA 1986, 211) ergeben. Dort
stellte die Einsprechende die erfinderische Tatigkeit mit
der Behauptung in Frage, daB8 die mit der Erfindung er-
zielten Ergebnisse nicht iiberraschend, da auch mit Ub-
lichen Methoden bereits realisierbar gewesen seien. Die
Kammer vermochte sich aus eigener Sachkunde weder diese

Behauptung noch die gegenteilige Behauptung der Patent-

" inhaberin zu eigen zu machen. Da die Kammer sich nicht in

der Lage sah, den zutreffenden Sachverhalt im Wege der
"Ermittlung von Amts wegen" festzustellen, ging dieser
Nachteil des ungeklirten Sachverhalts zu Lasten der Ein-
sprechenden (a.a.O. Leitsatz I und Griinde Nr. 12).

SchlieBlich kdnnen hier auch nicht die Griinde geltend
gemacht werden, die im Fall verspatet vorgebrachter

T
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Dokumente die Verspdtung entschuldbar erscheinen lassen.
Versuche, die die Ausfliihrbarkeit einer Erfindung in Frage
stellen, werden na@mlich nicht zufallig gefunden, sondern
gezielt durchgefiihrt. Solche Versuche aber mu8 ein Ein-
sprechender vor Einlegung des Einspruchs machen und nicht
erst dann, wenn sich im Einspruchsverfahren zeigt, das8
der Einsprechende mit den Einspruchsgriinden nach Artikel
100 a) EPU - vornehmlich also fehlender erfinderischer
Tatigkeit - nicht durchdringt.

Aus den vorstehenden allgemeinen und dabei besonders auf
die fehlende Ausfiihrbarkeit bezogenen Uberlegungen kommt
die Kammer zu folgender SchluBfolgerung:

Wird fehlende Ausfilhrbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel
83 und 100 Buchst. b) EPU vom Einsprechenden erst nach
Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht, so kann
dieses Vorbringen nach Anwendung des Grundsatzes der "Er-
mittlung von Amts wegen" nach Artikel 114 (1) gemaB8 Ar-
tikel 114 (2) EPU unberiicksichtigt bleiben. Die Ent-
scheidung iiber die Beriicksichtigung liegt -im pflichtge-
midBen Ermessen der entscheidenden Instanz und braucht

nicht begriindet zu werden.

Das Vorbringen lber die fehlende Ausfiihrbarkeit in der
Beschwerdebegriindung der Einsprechenden bleibt daher
unberiicksichtigt.

Die Kammer hat erwogen, nach Artikel 112 EPU die GroSe
Beschwerdekammer mit den vorstehend er8rterten Rechts-
fragén zu befassen. Dies erschien jedoch zumindest der-
zeit verfriht. Zundchst sollte den interessierten Kreisen
Gelegenheit zur Stellungnahme zur vorliegenden Entschei-
dung gegeben werden. Auch sind die Entscheidungen anderer
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Beschwerdekammern bei gleichen und ahnlichen Sachver-
halten abzuwarten.

Die Kammer hat ferner das von ihr allein aus dem euro-
pdischen Recht abgeleitete Ergebnis mit der Rechtslage in
der Bundesrepublik Deutschland verglichen. Dies erscheint
gerechtfertigt, weil es in diesem Vertragsstaat ein Ein-
spruchsverfahren dhnlicher Konzeption gibt. Es ist fest-
zustellen, daB die von der Kammer erzielten Ergebnisse
den Grundsatzen entsprechen, die der Bundesgerichtshof in
seiner Entscheidung "Gleichstromfernspeisung” vom 2. Juni

- 1977 (GRUR 1978, 99 = Bl. £. PMZ 1977, 277) dargelegt

hat. Hinzuweisen ist auch auf Schulte, Kommentar zum
deutschen Patentgesetz, 3. Aufl., § 59, Rdn. 56, 57 und
61, und auf die dort zitierten weiteren Entscheidungen.

Nicht zuletzt hat die Kammer auch ihre eigenen Entschei-
dungen mit #hnlichen Verfahrensfragen iberpriift und fest-
gestellt, daB zu diesen vorangegangenen Entscheidungen
keine Widerspriiche bestehen.

Die Entscheidung T 01/80 vom 6. April 1981, Amtsbl. EPA
1981, 206 - “"Reaktionsdurchschreibepapier", sieht die
Vorlage von Versuchsergebnissen als rechtzeitig i.S.v.
Artikel 114 (2) EPU an, falls mit diesen die ~ auch im
Beschwerdeverfahren noch mégliche - Abwandlung der Auf-
gabe gerechtfertigt wird. In der Entscheidung T 129/82
vom 14. Februar 1984, unverdffentlicht, wurden Versuche
als rechtzeitig in Betracht gezogen, die erst auf einen
negativen Bescheid der Beschwerdekammer hin vorgelegt

wurden.

Die Entscheidung T 183/83 vom 13. Dezember 1984, unver-
offentlicht, berilicksichtigt vom Einsprechenden erst mit
der Beschwerdebegriindung vorgelegte Versuchsergebnisse,

coofeee




18 T 122/84

mit denen fehlende Ausfiihrbarkeit i.S.v. Artikel 100 b)
EPU bewiesen werden sollen. Der Fall unterscheidet sich
vom vorliegenden in zweierlei Hinsicht. Einmal wurde der
betreffende Einspruchsgrund, wenn auch ohne experimen-
tellen Beleg, bereits bei Einlegung des Einspruchs gel-
tend gemacht, zum andern waren die erst in der Beschwer-
deinstanz vorgelegten Versuchsergebnisse erkennbar nicht
geeignet, die Ausfiihrbarkeit der Erfindung nach dem
Streitpatent in Frage zu stellen. Die Kammer konnte hier
ohne jede Verfahrensverzdgerung die vorgelegten‘Vérshchs=
ergebnisse sachlich wirdigen. Dies lag im Interesse der
Patentinhaberin. Der Einsprechenden, deren Vorbringen
nicht zum Erfolg fihrte, wurde in der Verhandlung volles
rechtliches Gehor gewdhrt.

1i8.3 In der Entscheidung T 273/84 vom 21. Marz 1986, wird ver-
8ffentlicht, filhrte-die Kammer von drei verspatet vor-
gelegten Entgegenhaltungen eine als nicht Ubergehbar in
das Verfahren ein.;Die volle Gewdhrung rechtlichen Gehdrs
gegeniibber der Patentinhaberin steht allein schon deswegen
auBer Frage, weil die Sache zur erneuten Priifung an die

Vorinstanz zurilickverwiesen wurde.

In der Entscheidung T 271/84 vom 18. Marz 1986, wird ver-

Sffentlicht, ist auf die Bedeutung einer Abwagung zwi-
schen Verfahrensverzdgerung und dem Grad der Relevanz des

Vorbringens hingewiesen.
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18.4 In all diesen Entscheidung handelt es sich um die Aus-
iibung von Ermessen nach Artikel 114 (2) EPU. Die Fille
machen auch deutlich, da8 es einer Rechtfertigung, also
einer Begriindung der Ermessensausiibung gegeniiber den
Beteiligten nicht bedarf.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird entschieden.
Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

(J. Riickerl) : (K. Jahn)
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