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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

Auf die europaische Patentanmeldung 82 102 381.9, die am
23. Marz 1982 unter Inanspruchnahme der Prioritat vom

28. Marz 1981 eingereicht worden war, wurde am

19. September 1984 das europaische Patent 0 062 226 auf der
Grundlage von sechs Verfahrensanspruchen erteilt. Der |
unabhdngige Anspruch 1 lautete wie folgt: '

"1l. Verfahren zur Herstellung von wasserverdunnbaren
Bindemittellésungen fir Beschichtungs- und Imprédgnierstoffe.

unter Verwendung von Monoalkylglykolethern als Losungs-—

mittel, dadurch gekennzeichnet, daB als Monocalkylglykolether
solche vérwendet 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 Begrindung der Einsprﬁche wurdenAinsgesamt finf Doku-

mente genannt.

III. Mit Entscheidung vom 14. April 1987 wies die Eihspruchsab-;

Iv.
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teilung beide Einspriiche zurick und filhrte dazu im wesent-
lichen aus, der Patentgegenstahd sei neu und beruhe auf

einer erfinderischen Tatigkeit, da die Patentinhaberin mit
den in ihrem Patent'vorgeschlagenen Isomeren eine durch den
Stand der Technik nicht nahegelegte Auswahl getroffen habe.

Die Beschwerdefithrerinnen legten gegen diese Entscheidung
unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebiihr fristgerecht
Beschwerde ein. Die Beschwerdebegriindung wurde jeweils

innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachgereicht.

In beiden Beschwerdebegriindungen wurde die Patentfahigkeit

des Gegenstandes des Patents bestritten, wobei eine
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Beschwerdefiuhrerin in diesem Zusammenhang folgende drei neue
Dokumente anfihrte:

(6) AT-B-236 129

(7) Coating Chemicals - PROPASOL Solvents P and B, Union
Carbide Corp., New York, October 1965, Seiten 1 - 6

(8) Rompps Chemie-Lexikon, 7. Auflage, 1975, Bd. 5 (Pi - §),
Seite 2811 "Propasol"

Eine mindliche Verhandlung fand am 21. Juni 1988 in Gegen-
wart aller betroffenen Parteien statt.

i) Zur Begrindung ihrer Beschwerden fiithrten die Beschwerde-
fihrerinnen im wesentlichen folgendes aus:

Die Patentinhaberin habe nur den véllig naheliegenden
Schritt vom linearen zum verzweigten Isomeren getan.
Dabei sei die Auswahl aus den 6 méglichen verzweigten
Isomeren jedoch lediglich nach dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit und technisch leichten Zuginglichkeit
erfolgt.

Im Gbrigen wisse der Fachmann aufgrund einer allgemein
bekannten Regel, daB lineare Verbindungen weniger
flichtig seien als die entsprechenden verzweigten
Isomeren. Obwohl es bei chemischen Verbindungen keine
direkte Relation zwischen der Verdunstungszahl (VZ) und
dem Losevermégen gebe, sei jedoch davon auszugehen, daB
bei gleicher Anzahl C-Atomen und folglich unveridndertem
Molekulargewicht keine Anderung des Ldsevermégens zu
erwarten gewesen sei beim Einsatz eines verzweigten
Isomern gemaB Streitpatent anstelle des in Dokument (7)
vorbeschriebenen n-Propoxypropanol (Propasol P). Aus-
nahmen zu der eingangs erwdhnten Regel seien allerdings
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moéglich. Bei der von der Beschwerdegegnerin angegebenen
VZ von 65 fur Propasol P stimme jedenfalls die GroéBen-
ordnung. '

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

‘Sie machte im wesentlichen geltend, daB'der Schritt vom
linearen Propasol P, d. h. vom n-Propoxypropanol, gemaf
Dokument (7) zum verzweigten Isopropoxypfopanbl gemag
Streitpatent nichttnahegelegen habe, da beim Ubergang
von der linearen zur verzweigten Verbindung zwar mit
einer héheren Fliuchtigkeit des Lésungsmittels gerechnet
werden konnte aufgrund der besagten Regel, aber keines-
wegs mit einer praktisch unverdnderten Erhaltung des
Losevermégens. Im Gegenteil sei bei der Herabsetzung der
Verdunstungszahl (VZ) mit einer VerSchlechterung des
Losevermégens zu rechnen gewesen. Mit einer VZ von 36
sei das erfindungsgemidBfe Lésungsmittel praktisch doppelt

so fluchtig wie das vorbeschriebene Propasol P mit einer

mégen‘habe, das mindestens so gut sei wieAdas des
bekannten Mittels, so daB man in der Praxis mit még-

lichst wenig Losungsmitteln auskommt.

VII. Die Beschwerdefithrerinnen beantragten die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents,
hilfsweise die Sache zur Durchfihrung von Vergleichsver-

suchen an die Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerden
zuriickzuweisen. '

02238 . y o.o/o-.
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Entscheidungsgrinde

1.

02238

Die Beschwerden entsprechen den Erfordernissen der
Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie sind daher
zulassig.

Eine der beiden Beschwerdefiihrerinnen hat nach Ablauf der
Einspruchsfrist, namlich zusammen mit der Begriindung der
Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,
drei neue Dokumente angefiihrt, auf die sie ihre Begriindung
stutzt. Es handelt sich hierbei um die Dokumente (6), (7)
und (8), die ohne Angabe von Grinden fur das spate Vor-
legen von der Beschwerdefiihrerin erstmals im Beschwerde-
verfahren genannt wurden.

Die Prifung von Dokument (6) durch die Kammer hat ergeben,
daB dieses Dokument lediglich als technologische Hinter-
grundinformation zu werten ist, die nicht iber das hinaus-
geht, was in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
schon als allgemein bekanntes Fachwissen dargestellt wird.
Dieses Dokument ist daher fiur die Entscheidungsfindung als
nicht relevant anzusehen. Die Beschwerdefiihrerinnen haben
dies in der miindlichen Verhandlung zuletzt auch nicht mehr
bestritten.

Aufgrund von Artikel 114 (2) EPU bleibt das nachgereichte
Dokument (6) deshalb unbericksichtigt.

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

Kammer um ein Dokument, das dem Gegenstand des Streitpatents
sehr nahekommt und deshalb aufgrund von Artikel 114 (1) EPU

bericksichtigt werden mus8.

Dokument (8) ist ein Auszug aus einem Fachlexikon (Rémpps
Chemie-Lexikon) und insofern relevant, als sich daraus
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eindeutig ergibt, daB es sich bei dem in Dokument (7)
genannten Lésungsmittel Propasol P (n-Propoxypropanol) um
das 1-Propoxy-2-propanol handelt.

Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von wasserverdiunnbaren Bindemittelldésungen unter

Verwendung von Monoalkylglykolethern.

Nachstkommender Stand der Technik ist Dokument (7), eine
Firmenschrift der Union Carbide Corp., in welcher Propasol
P, d. h. n-Propoxypropanol, als geeignetes Lésungsmittel fur
die Herstellung von Wasserlacken beschrieben wird aufgrund
seiner betrachtlichen Léslichkeit in Wasser und seiner

geringen Toxizitat.

Demgegeniuber bestand die Aufgabe im Streitpatent darin, ein
flichtigeres Lésungsmittel als Propasol P zu finden, wobei
dessen Losevermdgen mindestens so gut sein soll wie das

des bekannten Mittels, so daB besonders 1ésungsmittélarme
Bindemittellésungen hergestellt werden kénnen, die dadurch

- aus sowohl biologischer als auch physiologischer Sicht - - ————-

vorteilhafter sind als die bisher méglichen.

Diese Aufgabe wird gemdB Anspruch 1 des Streitpatents
dadurch gelést, daB ein Lésungsmittel verwendet wird, das
mindestens 2 Gewichtsprozent eines Reéaktionsproduktes aus

Isopropanol und Propylenoxid enthalt.

Aufgrund der Darlegungen in der BeSchreibung des Streit-
patents (siehe insbesondere Seite 2, Zeile 50 bis Seite 3,
Zeile 40), die auch von den Beschwerdefilhrerinnen nicht
bestritten wurden, ist es fir die Kammer glaubhaft, da8
hierdurch die gestellte Aufgabe auch tatsachlich gelést
wird.

ceifenn
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6. Die Beschwerdefiihrerinnen haben in der mundlichen Verhand-
lung die Neuheit des beanspruchten Verfahrens zuletzt nicht
mehr bestritten. Da auch die Kammer aufgrund ihrer eigenen
Prifung keinen Grund hat, die Neuheit des Hauptanspruchs in
Frage zu stellen, eribrigen sich nahere Ausfiihrungen
hierzu.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu.

7. Es verbleibt nur noch zu priifen, ob angesichts der gestell-
ten Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruht.

7.1 Obwohl bei der Kammer insbesondere durch das neu vorgelegte
Dokument (7) ernsthafte Bedenken hinsichtlich der erfinderi-
schen Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens aufgekommen
sind, reichten diese aber letztlich nicht zur vélligen
Uberzeugung der Kammer. Zweifel an der Richtigkeit des
Vortrags der Beschwerdefihrerinnen blieben nicht zuletzt
dadurch bestehen, daB diese keine Vergleichsversuche
vorgelegt haben, welche der Kammer erst eine wirklich
objektive Beurteilung der technischen Vorgidnge erméglicht
hatten, auf die es im vorliegenden Fall ankommt.

7.2 Die Beschwerdefiihrerinnen gehen davon aus, daB der Fachmann
auf der Suche nach einem flichtigeren Mittel als das
bekannte, lineare n-Propoxypropanol (Propasol P) ohne
weiteres zu den entsprechenden verzweigten Isomeren
gegriffen hidtte aufgrund einer allgemein bekannten Regel,
die besagt, daB lineare Verbindungen weniger flichtig seien
als die entsprechenden verzweigten Isomeren und er dadurch
in der Lage gewesen ware, sich ohne Mihe ein Ldsungsmittel
mit einer niedrigeren VZ zu beschaffen als das bisher
bekannte.

02238 oo
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Daf dem nicht so sei, wurde in der Entscheidung der Ein-
spruchsabteilung nicht bestritten. Auch die Beschwerde~
gegnerin bestreitet nicht, daB es diese Regel gibt. Einig
waren sich die Parteien in der mindlichen Verhandlung
allerdings dariber, daB besagte Regel nicht unbedingt in
allen Fallen gilt und Ausnahmen méglich sind. AuBerdem wurde
seitens der Beschwerdefuihrerinnen anerkannt, daB fiur die von
der Beschwerdegegnerin genannte VZ von 65 fur Propasol P
jedenfalls die GréBenordnung stimmt und im Streitpatent eine
Herabsetzung der V2 des Lésungsmittels auf einen Wert von

nur 36 erreicht werden kann.

" Nicht unwidersprochen blieb aber die Behauptung der

Beschwerdefiihrerinnen, daB beim Ubergang vom unverzweigten
zum verzweigten Loésungshittel keine Anderung des Lose-
vermdégens zu erwarten gewesen sei, da hierdurch die Anzahl

C-Atome und folglich das Molekulargewicht unverandert

“blieben.

Die Beschwerdegegnerin hat diese Behauptung zuriickgewiesen

- mit der Gegenbehauptung, beim Ubergang-von der—linearen zur

verzweigten Verbindung sei zwar mit einer héheren Fluchtig-
keit des Lésungsmittels zu rechnen gewesen, aber keineswegs

mit einer Erhaltung dessen Lésevermdgen.

Hier liegt jedoch ein offener Widerspruch in den Vorbringen
der Parteien vor, den die Kammer derzeit aus eigener Sach-
kunde heraus nicht aufzulésen vermag. In einem solchen Fall
trifft die Beweislast den Einsprechenden (vgl. T 219/83,
Zeolithe, ABl. EPA 1986, 211), der Vergleichsversuche hitte
vorlegen sollen, da es im vorliegenden Fall Sache der
Beschwerdefilhrerinnen 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.

02238 | : cee/enn
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Die Beschwerdefihrerinnen haben sich deshalb in der mind-
lichen Verhandlung bereit erklart, die Glaubhaftigkeit ihres
Vortrags durch Vergleichsversuche zu belegen, da es sich
erst jetzt herausgestellt habe, daB ihr Vortrag die Kammer
ohne Vergleichsversuche nicht restlos hat uberzeugen

kénnen.

Angesichts der besonderen Relevanz des Dokuments (7) und der
sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die Prifung auf
erfinderische Tatigkeit auf einer v6llig neuen Basis vor-
zunehmen, ist es angemessen, das Verfahren an die erste
Instanz zurickzuverweisen, zumal auch erstmals Vergleichs-
versuche durchzufihren sind, die Uber den Ausgang des
Einspruchsverfahrens von Bedeutung sein werden. In einem
solchen Fall muB der Gesichtspunkt der Verfahrensver-
zégerung, der mit jeder Zurickweisung verbunden ist, hinter
der ausreichenden Priifung der Sache in zwei Instanzen
zurucktreten.

Die Kammer macht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU
eingeraumten Méglichkeit Gebrauch, die Sache zur weiteren
Prufung verbunden mit der Durchfiihrung von Vergleichsver-
suchen durch die Beschwerdefihrerinnen an die Vorinstanz
zuruckzuverweisen. Der Beschwerdegegnerin bleibt es
unbenommen ihrerseits Vergleichsversuche vorzulegen, wenn
sie dies fir sachdienlich erachtet.

et ens
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Durchfithrung von Vergleichsversuchen an
die Einspruchsabteilung zuriickverwiesen.

3. Den Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechenden) wird aufgegeben

_&ie Vérgleichsversuche spatestens 2 Monate nach Zustellung
dieser Entscheidung vorzulegen. '

Der Geschiftsstellenbeamte: o A - Der Vorsitzende:

F.Klein ' o _ » P.Langon
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