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Sachverhalt und Antrage 

Auf die europäische Patentanmeldung 82 102 381.9, die am 

23. März 1982 unter Inanspruchnahnie der Prioritãt vom 

28. März 1981 eingereicht worden war, wurde am 

19. September 1984 das europäische Patent 0 062 226 auf der 

Grundlage von sechs Verfahrensansprüchen erteilt. Der 

unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt: 

11 1. Verfahren zur Herstellung von wasserverdünnbaren 

Bindemittellösungen für Beschichtungs- und Imprägnierstoffe. 

unter Verwendung von Monoalkyiglykolethern als Lösungs-

mittel, dadurch gekennzeichnet, daB als Monoalkyiglykolether 

soiche verwendet werden, die mindestens 2 Gewichtsprozent 

eines Reaktionsproduktes aus Isopropanol und Propylenoxid 
enthalten." 

Gegen die Patenterteilung wurde von den Beschwerde-

fUhrerinnen (Einsprechenden) fristgerecht Einspruch erhoben. 

Zur Begründung der Einsprüche wurden insgesamt fünf Doku- 

mente genannt. 	___ 	 ______ 

Nit Entscheidung vom 14. April 1987 wies die Einspruchsab-

teilung beide Einsprüche zurück und führte dazu im wesent-

lichen aus, der Patentgegenstand sei neu und beruhe auf 

einer erfinderischen Tätigkeit, da die Patentinhaberin mit 

den in ihreni Patent vorgeschlagenen Isomeren eine durch den 

Stand der Technik nicht nahegelegte Auswahl getroffen habe. 

Die Beschwerdeführerjnnen legten gegen diese Entscheidung 

unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr fristgerecht 

Beschwerde em. Die Beschwerdebegründung wurde jeweils 

innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachgereicht. 

In beiden Beschwerdebegründungen wurde die Patentfâhigkeit 

des Gegenstandes des Patents bestritten, wobei eine 
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Beschwerdeführerin in diesem Zusanunenhang folgende drei neue 
Dokumente anführte: 

AT-B-236 129 

coating Chemicals - PROPASOL Solvents P and B, Union 

Carbide Corp., New York, October 1965, Seiten 1 - 6 

Rãmpps Chemie-Lexikon, 7. Auflage, 1975, Bd. 5 (Pi - S), 

Seite 2811 "Propasol" 

VI. Eine mündliche Verhandlung f and am 21. Juni 1988 in Gegen-
wart aller betroffenen Parteien statt. 

i) Zur Begründung ihrer Beschwerden führten die Beschwerde-
führerinnen im wesentlichen folgendes aus: 

Die Patentinhaberin habe nur den völlig naheliegenden 

Schritt vom linearen zum verzweigten Isomeren getan. 

Dabei sei die Auswahl aus den 6 inöglichen verzweigten 

Isomeren jedoch lediglich nach dem Gesichtspunkt der 

Wirtschaftlichkejt und technisch leichten Zugänglichkeit 
erfolgt. 

Im übrigen wisse der Fachmann aufgrund einer aligemein 

bekannten Regel, daB lineare Verbindungen weniger 

flüchtig seien als die entsprechenden verzweigten 

Isoineren. Obwohl es bei cheniischen Verbindungen keine 

direkte Relation zwischen der Verdunstungszahl (VZ) und 

dent Lôsevermógen gebe, sei jedoch davon auszugehen, daB 

bei gleicher Anzahl C-Atomen und foiglich unverãnderteni 

Molekulargewicht keine Anderung des Läsevermôgens zu 

erwarten gewesen sei beim Einsatz eines verzweigten 

Isomern gemäB Streitpatent anstelle des in Dokument (7) 

vorbeschriebenen n-Propoxypropanol (Propasol P). Aus-

nahmen zu der eingangs erwãhnten Regel seien allerdings 
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môglich. Bei der von der Beschwerdegegnerin angegebenen 
VZ von 65 für Propasol P stimme jedenfalls die GröBen-
ordnung. 

ii) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesem 
Vorbringen widersprochen. 

Sie machte im wesentlichen geltend, daB der Schritt voin 
linearen Propasol P, d. h. vom n-Propoxypropanol, gexnäB 
Dokument (7) zum verzweigten Isopropoxypropanol gemäB 
Streitpatent nicht. nahegelegen habe, da beim Ubérgang 
von derlinearen zur verzweigten Verbindung zwar mit 
einer höheren Flüchtigkeit des Losungsmittels gerechnet 
werden konnte aufgrund der besagten Regel, aber keines-
wegs mit einer praktisch unverãnderten Erhaltung des 
Läsevermögens. Im Gegenteil sei bei der Herabsetzung der 
Verdunstungszahl (VZ) mit einer Verschlechterung des 
Lösevermögens zu rechnen gewesen. Mit einer VZ von 36 
sei das erfindungsgeniäBe Lösungsmittel praktisch doppelt 
so flüchtig wie das vorbeschriebene Propasol P mit einer 

------------- VZ-von-6-5-,---wobe1----abe-r-ersteres ---immer- noch -e-in -Lösever-
mögen habe, das inindestens so gut sei wie.das des 
bekannten Mittels, so daB man in der Praxis mit xnög-
lichst wenig Lösungsinitteln auskomint. 

VII. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, 
hilfsweise die Sache zur Durchführung von Vergleichsver-
suchen an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden 
zurückzuweisen. 
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Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerden entsprechen den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie sind daher 

zulàssig. 

2.1 Eine der beiden Beschwerdeführerinnen hat nach Ablauf der 

Einspruchsfrist, nãrnlich zusammen mit der Begrundung der 

Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, 

drei neue Dokumente angeführt, auf die sie ihre Begründung 

stützt. Es handelt sich hierbei urn die Dokumente (6)., (7) 

und (8), die ohne Angabe von Gründen für das spate Vor-

legen von der Beschwerdefuhrerin erstmals irn Beschwerde-

verfahren genannt wurden. 

2.2 Die Prufung von Dokument (6) durch die Kammer hat ergeben, 

daB dieses Dokument lediglich als technologische Hinter-

grundinformation zu werten ist, die nicht über das hinaus-

geht, was in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents 

schon als ailgemein bekanntes Fachwissen dargesteilt wird. 

Dieses Dokuinent ist daher für die Entscheidungsfindung als 

nicht relevant anzusehen. Die Beschwerdeführerinnen haben 

dies in der mündlichen Verhandlung zuletzt auch nicht mehr 
bestritten. 

Aufgrund von Artikel 114 (2) EPU bleibt das nachgereichte 

Dokurnent (6) deshaib unberücksichtigt. 

Bei Dokument (7) handelt es sich jedoch nach Auffassung der 

Kanuner urn ein Dokument, das dern Gegenstand des Streitpatents 

sehr nahekommt und deshalb aufgrund von Artikel 114 (1) EPU 
berücksichtigt werden muB. 

Dokuinent (8) ist ein Auszug aus einem Fachlexikon (Rórnpps 

Chernie-Lexikon) und insofern relevant, als sich daraus 
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eindeutig ergibt, daB es sich bei deni in Dokurnent(7) 

genannten Läsungsrnittel Propasol P (n-Propoxypropanol) urn 

• 	das l-Propoxy-2-propanol handelt. 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren zur 

Herstellung von wasserverdünnbaren Bindeniitteilösungen unter 

Verwendung von Monoalkyiglykolethern. 

Nächstkonunender Stand der Technik ist Dokurnent (7), eine 

Firinenschrift der Union Carbide Corp., in weicher Propasol 

P, d. h. n-Propoxypropanol, als geeignetes Losungsrnittel für 

die Herstellung von Wasserlacken beschrieben wird aufgrund 

seiner beträchtijchen Lös].jchkeit in Wasser und seiner 

geringen Toxizitãt. 

Derngegenüber bestand die Aufgabe mm Streitpatent darin, em 

flüchtigeres Lösungsmittel als Propasol P zu finden, wobei 

dessen Lösevernlögen mindestens so gut sein soil wie das 

des békannten Mittels, so daB besonders lösungsmittelarme 

Bindemitteilösungen hergesteilt werden kännen, die dadurch 

--aus sowoh-l--bioiogischer--a-is auch phys-iol-ogischer-S-icht 

vorteilhafter sind als die bisher mägiichen. 

Diese Aufgabe wird gemãB Anspruch 1 des Streitpatents 

dadurch gelöst, daB ein Lösungsmittel verweñdet wird, das 

mindestens 2 Gewichtsprozent eines Reaktionsproduktes aus 

Isopropanol und Propylenoxid enthäit. 

Aufgrund der Darlegungen in der Beschreibung des Streit-

patents (siehe insbesondere Seite 2, Zeile 50 bis Seite 3, 

Zeile 40), die ãuch von den Beschwerdeführerinnen nicht 

bestritten wurden, ist es für die Kanuner giaubhaft, daB 

hierdurch die gestelite Aufgabe auch tatsächlich gelöst 

wird. 
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Die Beschwerdeführerinnen haben in der mündlichen Verhand-

lung die Neuheit des beanspruchten Verfahrens zuletzt nicht 

mehr bestritten. Da auch die Kammer aufgrund ihrer eigenen 

Prüfung keinen Grund hat, die Neuheit des Hauptanspruchs in 

Frage zu stellen, erubrigen sich nähere Ausführungen 

hierzu. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu. 

Es verbleibt nur noch zu prüfen, ob angesichts der gestell-

ten Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer erfinderi-

schen Tãtigkeit beruht. 

7.1 Obwohl bei der Kanuner insbesondere durch das neu vorgelegte 

Dokument (7) ernsthafte Bedenken hinsichtlich der erfinderi-

schen Tätigkeit des beanspruchteri Verfahrens aufgekommen 

sind, reichten diese aber letztlich nicht zur völligen 

Uberzeugung der Kaminer. Zweifel an der Richtigkeit des 

Vortrags der Beschwerdeführerinnen blieben nicht zuletzt 

dadurch bestehen, daB diese keine Vergleichsversuche 

vorgelegt haben, weiche der Kammer erst eine wirklich 

objektive Beurteilung der technischen Vorgänge ermóglicht 

hãtten, auf die es mt vorliegenden Fall ankommt. 

7.2 Die Beschwerdeführerinnen gehen davon aus, daB der Fachntann 

auf der Suche nach einem flüchtigeren Mittel als das 

bekannte, lineare n-Propoxypropanol (Propasol P) ohne 

weiteres zu den entsprechenden verzweigten Isomeren 

gegriffen hãtte aufgrund einer ailgemein bekannten Regel, 

die besagt, daB lineare Verbindungen weniger flüchtig seien 

als die entsprechenden verzweigten Isomeren und er dadurch 

in der Lage gewesen ware, sich ohne MUhe ein Läsungsmittel 

mit einer niedrigeren VZ zu beschaffen als das bisher 
bekannte. 
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DaB deni nicht so sei, wurde in der Entscheidung der Em-

spruchsabteilung nicht bestritten. Auch die Beschwerde-

gegnerin bestreitet nicht, daB es diese Regel gibt. Einig 

waren sich die Parteien in der mündlichen Verhandiung 

alierdings darüber, daB besagte Regel nicht unbedingt in 

alien Fallen gilt und Ausnahinen inöglich sind. AuBerdem wurde 

seitens der Beschwerdeführerinnen anerkannt, daB für die von 

der Beschwerdegegnerin genannte VZ von 65 für Propasol P 

jedenfalls die GröBenordnung stiimut und im Streitpatent eine 

Herabsetzung der VZ des Lôsungsmitteis auf einen Wert von 

nur 36 erreicht werden kann. 

8. Nicht unwidersprochen blieb aber die Behauptung der 

Beschwerdeführerinnen, daB beiin Ubergang vom unverzweigten 

zum verzweigten Lösungsniittel keine Anderung des Lose-

vermögens zu erwarten gewesen sei, da hierdurch die Anzahl 

C-Atome und foiglich das Moiekuiargewicht unverändert 

blieben. 

Die Beschwerdegegnerin hat dieseBehauptung zuruckgewiesen 

mit-der- Gegenbehauptung-, beini-Ubergang--von derHL-inearen-zur 

verzweigten Verbindung sei zwar mit einer hOheren Flüchtig-

keit des LOsungsmittels zu rechnen gewésen, aber keineswegs 

mit einer Erhaltung dessen Lösevermögen. 

Hier liegt jedoch ein of fener Widerspruch in den Vorbringen 

der Parteien vor, den die Kanuner derzeit aus eigener Sach-

kunde heraus nicht aufzuiOsen vermag. In eineiu soichen Fall 

trif ft die Beweislast den Einsprechenden (vgl. T 219/83, 

Zeolithe, AB1. EPA 1986, 211), der Vergieichsversuche hätte 

vorlegen sollen, da es mi vorliegenden Fall Sache der 
Beschwerdeführerinnen ist, die Glaubhaftigkeit ihrer Behaup- 

tung zu belegen und nicht Sache der Beschwerdegegnerin, 

d. h. der Patentinhaberin, zu beweisen, daB eine nicht 

glaubhaft belegte Behauptung des Einsprechenden falsch ist. 
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Die Beschwerdeführerinnen haben sich deshaib in der münd-
lichen Verhandlung bereit erklãrt, die Glaubhaftigkeit ihres 

Vortrags durch Vergleichsversuche zu belegen, da es sich 
erst jetzt herausgesteilt habe, daB ihr Vortrag die Kammer 

ohne Vergleichsversuche nicht restlos hat Uberzeugen 
können. 

9. 	Angesichts der besonderen Relevanz des Dokuments (7) und der 

sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die Prüfung auf 

erfinderische Tätigkeit auf einer völlig neuen Basis vor- 
zunehmen, ist es angemessen, das Verfahren an die erste 
Instanz zurückzuverweisen, zumal auch erstutals Vergleichs-
versuche durchzufUhren sind, die über den Ausgang des 
Einspruchsverfahrens von Bedeutung sein werden. In einein 

soichen Fall inuB der Gesichtspunkt der Verfahrensver-
zôgerung, der mit jeder Zurückweisung verbunden 1st, hinter 

der ausreichenden Prüfung der Sache in zwei Instanzen 
zurücktreten. 

Die Kaminer macht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 

eingeräuinten Móglichkeit Gebrauch, die Sache zur weiteren 
Prüfung verbunden mit der Durchführung von Vergleichsver-

suchen durch die Beschwerdeführerinnen an die Vorinstanz 

zurUckzuverweisen. Der Beschwerdegegnerin bleibt es 

unbenommen ihrerseits Vergleichsversuche vorzulegen, wenn 

sie dies für sachdienlich erachtet. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesenGründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Durchführung von Vergleichsversuchen an 

die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. 

Den BeschwerdefUhrerinnen (Einsprechenden) wird aufgegeben 

die Vergleichsversuche spâtestens 2 Monate nach Zustellung 

dieser Entscheidung vorzulegen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 P.Lançon 
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