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Sachverhalt und .Anträge 

Der Hinweis auf die Erteilung des EuropäiSChen Patents 

Nr. 118 030 der Wacker Chemie GrnbH, angerneldet am 

2. Februar 1984 unter Beanspruchung einer DE-Priorit 

yam 3. Februar 1983, wurde am 3. Juni 1987 

bekanntgemacht. 

Anspruch 1 dieses Patents in der erteilten Fassung 

lautete: 

"Unter Ausschluss von Wasser 1agerfhige, bei Zutritt von 

Wasser bei Raurntemperatur zu Elastorneren vernetzende 

Massen, die durch Vermischen von kondensationsfhige 

Endgruppen aufweisendem Diorganopolysiloxan mit 

rnindestens drei Uber Sauerstoff an Silicium gebundene 

Oximgruppen je Molekül aufweisender Siliciuinverbindung 

sowie gegebenenfalls rnindestens einern weiteren Stoff 

hergesteilt worden sind, dadurch gekennzeichnet, dass als 

rnindestens ein Teil von mindestens drei über Sauerstoff 

an Siliciurn gebundene Oxirngruppen je MolekQl aufweisenden 

Siliciumverbindungen ein Gemisch aus Silan, an dessen 

Siliciurnatom vier Oxirngruppen Uber Sauerstoff gebunden 

sind, und Silan, an dessen Siliciurnatorn ein Kohien-

wasserstoffrest SiC-gebunden ist und drei Oximgruppen 

Uber Sauerstoff gebunden sind, oder Oligomer aus 

derartigem Silangemisch verwendet worden ist." 

Die restlichen AnsprQche 2 bis 7 betrafen besondere 

AusfQhrungsformen der Massen nach Anspruch 1. 

Gegen das Patent hat die EeschwerdefQhrerin am 

29. Februar 1988 (mit Schreiben vom 23. Februar 1988) 

wegen fehiender Neuheit und/oder fehiender erfinderischer 

Tãtigkeit, gestUtzt u. a. auf folgende Dokuinente 
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D2 Sb. Vys. Sk. Chem. Technol. Praze, Org. Chem. 

Technol. C22 (1974), 119 - 126 (englische 

(ibersetzung) ; und 

D3 Silicone Rubber Technoloay Review, K.E. Polmanteer, 

pres. at a meeting of the Rubber Div., Am. Chem. 

Soc., 2. -5. June 1981 

Einspruch erhoben. 

Mit ihrer am 24. Juli 1990 verkUndeten Zwischen-

entscheidung, welche am 30. August 1990 schriftlich 

begrundet versandt wurde, steilte die Einspruchsabtei1ufg 

fest, dag das Patent mit einer die Anwesenheit von 

LOsungsmittel und organischen Zinnverbindungen 

aussch1ieienden geànderten Eeschreibung, bei ungenderten 

Anspruchen, den Erfordernissen des EPU genQge. 

Die Entscheidung wurde damit begrUndet, daS der zitierte 

Stand der Technik keine Anhaltspunkte zur LOsung der 

vorliegenden Aufgabe, nã.mlich der Entwicklung einer bei 

Raumternperatur zu Elastomeren vernetzbaren Masse auf 

Basis von kondensationsfahige Endgruppen enthaltendem 

Diorganopolysiloxan und Oximgruppen aufweisenden 

Siliciumverbindungen unter Verzicht auf LOsungsmittel urid 

organische Zinnkatalysatoren, enthalte. 

Gegen die genannte Zwischenentscheidung hat die 

Einsprechende (BeschwerdefQhrerin) am 29. Oktober 1990 

unter gleichzeitiger Eritrichtung der vorgeschriebenen 

GebUhr Beschwerde eingelegt und hierzu am 

28. Dezember 1990 eine BegrUndung eingereicht. 

Darin vertrat die BeschwerdefUhrerin die Auffassung, dais 

die in der Beschreibung nun angegebene Abwesenheit von 

LOsungsmittel und organischen Zinnkatalysatoren, 

insbesondere wegen der in Anspruch 1 erwãhnten 
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MOglichkeit der Anwesenheit eines "weiteren Stoffes", 

nicht auch für diesen in seinern Wortlaut unein-

geschrankten Anspruch gelte. Dieser verletze somit nicht 

nur Artikel 84 EPU, sondern sein Gegenstand sei, da die 

Abwesenheit. von LOsungsrnittel und Zinnkatalysatoren im 

Hinblick auf den Stand der Technik erfindungswesentlich 

sei, auch nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPU. 

Dem steht die Meinung der Beschwerdegegnerin gegenuber, 

es sel durch die Wirkung von Artikel 69 EPU ausreichend 

gewahrleistet, daS der Schutzbereich des Anspruchs 1 

durch die in der Beschreibung erfolgte Einschrnkung 

mitbeschrnkt werde. 

Einer.Anregung der Karnmer folgend, legte sie jedoch mit 

Schreiben vom 25. August 1993 einen u. a. hinsichtlich 

des Merkmals der LOsungsmittelfreiheit przisierten 

Anspruch 1 vor. 

Von den drei von der Beschwerdegegnerin zu Begirin der 

rnündlichen Verhandlung am 19. Mai 1994 c.rorgebrachten 

Antrgen (bezeichnet als "Hauptantrag", 11 1. Hilfsantrag" 

und "2. Hilfsantrag") wurden der •'Hauptantrag" ui -1d der 

"1. Hilfsantrag" von der Karnmer als verspatet nicht 

zugelassen. 

Der mit dern seinerzeitigen einzigen Antrag vom 

25. August 1993 identische "2. Hilfsantrag" liegt der 

vorliegenden Entscheidung als nunxnehriger Hauptantrag 

zugrunde. 

Var Abschlug der rnündlichen Verhandlung reichte die 

Beschwerdegegnerin ferner noch einen Hilfsantrag em, 

dessen Anspruch 1 auch organische Zinnverbindungen 

ausdrUcklich aussch1ie9t, sowie je eine entsprechend 

angepafte Beschreibung zuin Haupt- bzw. Hilfsantrag. 

2321.D 	 . . .1... 
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Die kennzeicl-inenden Teile der AnsprUche 1 des Haupt- und 

Hilfsantrages (die jeweils an den unverã.nderten 

Oberbegriff des oben in Punkt I wiedergegebenenen 

Anspruchs 1 ansch1ieen) lauten, wie folgt: 

Anspruch 1, Hauptantrag: 

• . dadurch gekennzeichnet, dag als rnindestens ein Tell 

von mindestens drei Uber Sauerstoff an Silicium gebundene 

Oxirngruppen je MolekOl aufweisenden Siliciumverbindungen 

ein bei Raumtemperatur flUssigeg, lösungsmittelfreies 

Gernisch aus Silan, an dessen Siliciurnatorn vier 

Oxlmgruppen überSauerstoff gebunden sind, und Silan, an 

dessen Siliciumatom ein Kohlenwasserstoffrest SIC-

gebunden 1st und drei Oxirngruppen Uber Sauerstoff 

gebunden sind, oder aln bei Raumtemperatur flüssiges, 

lösungsmittelfreies Oligorner aus derartigem Silangemisch 

verwendet worden 1st." 

Ansprtich 1, •Hilfsantrag: 

• . dadurch gekennzeichnet, dag als rnindestens ein Tell 

von rnindestens drel über Sauerstoff an Siliciurn gebundene 

Oximgruppen je Molekül aufweisenden Siliciuinverbindungen 

ein bei Rau.iatemperatur flüssiges, lösungsmittelfreies 

Gernisch aus Silan, an dessenSiliciumatorn vier 

Oxirngruppen über Sauerstoff gebunden sind, undSilan, an 

dessen Siliciumatorn ein Kohlenwasserstoffrest SIC-

gebunden ist und drei Oxirngruppen Uber Sauerstoff 

gebünden sind, oder ein bei Raumtemperatur flussiges, 

lösungsmittelfreies Oligomer aus derartigem S1angernisch 

verwendet worden ist, mit der.MaEgabe, daS kelne 

organiachen Zixmvarbindungen oder Organozinnverblndungen 

anwesend sind." 

Hieran schlieZen sich jeweils die Ansprüche 2 bis 7 der 

erteilten Fassung an. 

2321.D 	 .. .1... 
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VII. Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Zwischenentscheidung und die 

Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des 

Hilfsantrags. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Basis des Haupt- oder Hilfsantrags. 

Ent scheidungsgrunde 

1. 	Zulãssigkeit der .Beschwerde 

Die Beschwerde ist zulssig. 

Aus der unbestrittenen Feststellung irn Protokoll der 

rnUndlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung: 

"Seide Parteien haben der Aufrechterhaltung des Patents 

in dieser geanderten Form zugestimmt.' kOnnte zwar 

geschlossen werden, dag die BeschwerdefQhrerin durch die 

angefochtene Entscheidung nicht beschwert und somit zur 

Einlegung der Beschwerde nicht berechtigt gewesen sd 

(Art ikel 107 EPU); eine Ahnliche, weniger kiare 

Feststellung inPunkt 5. des Abschnitts "Sachverhalt und 

Antrge" der angefochtenen Entscheidung, nãmlich dag die 

Anderungen irn Streitpatent "mit Zustirnmung ... der 

Einsprechenden vorgenommen' wordn seien, wurde aber von 

der BeschwerdefUhreriri insofern relativiert, als ihre 

"Zustirnrnung ... ausdrQcklich daran gebunden war, daf, die 

Einspruchsabteilung in der schriftlichen Entscheidung 

kiar zuxn Ausdruck bringt, dal!, die Alternative mit 

Losungsmittel und/oder Katalysator nicht mehr unter den 

Anspruchswortlaut fällt", was nicht ausreichend geschehen 

sei (Punkt 6. der BeschwerdebegrUndung). Da die zitierte 

2321.D 	 . . .1... 
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Darstellung der BeschwerdefUhrerjn jedoch von der 

Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde und die Karrrrier 

nicht in der Lage 1st, die genaue Natur der "Zustirnrrtung 

der BeschwerdefUhrerin zu ermittein, 1st zugunsten der 

Zulassigkeit der Beschwerde zu entscheiden. 

2. 	Verfahrensrechtljche Fraren 

Wie in zahireichen Entscheidungen der BK diskutiert 

(z. B. T 95/83, AB1. EPA 1985, 75; T 406/86, AB1. 

EPA 1989, 302; T 153/85, AB1. EPA 1988, 1; T 182/88, AB1. 

EPA 1990, 287; T 38/89, nicht im AB1. EPA 

verOffentiicht) , ist insbesondere im Interesse der 

Offentlichkeit und der Parteien eine zügige Erledigung 

der Verfahren vor dem EPA geboten. Dieser Grundsatz 

findet seine kiarste Ausprägung im Rahrnen des EPU in 

Regel 86 (3); letzter Satz, wonach im PrUfungsverfahren 

die Annahine von Anderungen nach der Erwiderung auf den 

ersten Besoheid im Ermessen der PrUfungsabteilung liege. 

Obwohi in dieser kiaren Form in Artikel 101und 110 EPU 

nicht enthalten, gilt dieses Prinzip grundstzlich auch 

im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren. So 

soil etwa nach Artikel 11 (3) der VerfOBK eine mQndlIche 

Verhandlung vor der Karnrner zur Entscheidungsreife führen. 

Entsprechend kOnnen Anspruchsalternativen, die ohne 

triftige Begrundung erst zu Beginn der rriQndlichen 

Verhandlung vorgelegt wurden ("Hauptantrag und 

' I i. Hilfsantrag: siehe obiger Punkt V), obwohl zwei 

Bescheide der Kanirner dazu vorher Gelegenheit gaben, und 

die hinter die aus dem bisherigen Verlauf des Verfahrens 

entstandene und auch hinter die der angefochtenen 

Entscheidung zugrunde liegende Antragslage zurQckgingen, 

indem sie dort vorgenornmene Einschrnkungen rUckgãngig 
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rnachten, nur als ungerechtfertigte Verfahrensver-

zOgerungen, die dem Erreichen einer Entscheidungsreife in 

der rnUndlichen Verhandlung entgegenstanden, betrachtet 

werden. 

Die für die verspàtete Vorlage angegebenen Gründe, 

namlich dag die vorher gutgeheif,ene Einschrnkung 

technisch nicht notwendig sei und daS vor kurzem em 

Vertreterwechsel erfolgt sei, kOnnen nicht als 

Rechtfertigung akzeptiert werden, da der technische 

Sachverhalt unverändert ist und der Vertreterwechsel aus 

freien Stücken erfolgte. Entsprechend werden diese 

Antrage nicht zugelassen. 

Dagegen werden die sachdienlichen Antrge gemaf, obigem 

Punkt VI zugelassen. 

	

3. 	Zulassigkeit der Anderungen (Haupt- und Hilfsantrag) 

	

3.1 	Anspruch 1, Haupt- und Hilfsantrag 

Die EinfUgung des Wortes "flussig" findet ihre Basis in 

den Erstunterlagen, Uberleitender Satz Seiten 1/2; 

Seite 6, letzter Absatz; Seite 7, 2 und 3. Absatz 

(Patentschrift Spalte 1, .Zeile 39; Spalte 4, Zeile 53; 

Spalte 5, Zeiien 17 und 34) sowie alien erfindungsgernen 

Beispielen. 	 - 

Aus dern Urnstand, dag in den Beispielen des Streitpatents 

kein LOsungsmittel verwendet wird, und das Wort 

"LOsungsrnittel" von der Beschwerdegegnerin in der 

Patentschrift Spalte 6, Zeilen 20, 21 (Erstunterlagen 

Seite 8, Zeilen 6, 7 v. unten) geserichen wurde, 

rechtfertigt sich die Zulassigkeit der EinfQgung des 

Worts. 'losungsmittelfrei". 

2321.D 	 . . .7... 
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3.2 	Anspruch 1, Hilfsantrag 

Die Mitverwendung 'organischer Zinnverbindungen oder 

Organozinnverbindungen" war eine schon ursprürigljch nicht 

bevorzugte Variante (Erstunterlagen Seite 9, 4. Absatz; 

Patentschrift Spalte 6, Zeilen 46 - 49), deren Ausschlug 

somit geoffenbart war. 

Alle Anderungen in den jeweiligen Anspruchen 1 führen zu 

Einschrnkungen des Schutzbereicl-js. 

	

3.3 	Beschreibung, Haupt- und Hilfsantrag 

Gegenuber der Patentschrift wurde die Beschreibung in 

Spalten 1 und 6 an den jeweiligen Anspruch 1 angepaft. 

	

3.4 	Haupt- und HilfsanLrag entsprechen somit den Bedingungeñ 

des Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

	

4. 	Materiellrechtljches 

	

4.1 	Der Gegenstand des angefochtenen Patents nach }-iauot- urd 

Hilfsantraa ist unstreitig neu. 

	

4.2 	In derangefochtenen Entscheidung wurde ohne präzise 

Identifizierung des nàchsten Standes der Technik 

festgestellt, dag der 1 gegebene Stand der Technik" eine 

Einschrãnkuna des Patentgegenstandes auf soicheMassen 

erfordere, bei deren Herstellung keine LOsungsrnittel und 

organischen Zinnkatalysatoren rnitverwendet würden. Urn dern 

Rechnung zu tragen, war die Beschreibung, nicht aber 

Anspruch 1 entsprechend geändert worden, was zu elner 

prima facie-Inkonsistenz zwischen den Inhalten dieser 

beiden Teile des Streitpatents fUhrte. 

2321.D 	 . . .1... 



- 9 - 	 T 0833/90 

4.3 	Zur Beurteilung der Frage, wie diese Merkmale zu bewerten 

seien, hat die Kamrner den entgegengehaltenen Stand der 

Technik analysiert und steilt fest, dag D2 dem 

Patentgegenstand am nächsten kommt, weil es bei 

Raurnternperatur vernetzbare ('RTV') Polysiloxanmassen 

beschreibt, die als Vernetzer ein Gemisch von Tetra-

oxirno-silan (Tetra") mit Bis-oximo-silan ("Bis') in 

ToluollOsung verwenden. Davon unterscheidet sich der 

Gegenstand des Streitpatents gem&g Haupt- und Hilfsantrag 

durch die Verwendung von Tris-oximo-silan ("Tris') 

anstelle von 'Bis" und durch den Verzicht auf em 

LOsungsmittel. 

Da das "Bis" in D2 zur Retardierung der Reaktions-

fahigkeit von "Tetra" verwendet wurde, D3 aber die im 

Vergleich zu "Tetra" ebenfalls geringere Reaktions-

fàhigkeit von UTrisli  of fenbart, mQite es - fQr sich 

betrachtét - als naheliegende Alternative angesehen 

werden, Gernische von "Tris" mit " Tetra "  als Vernetzer für 

RTV-Silikonmassen einzusetzen, d. h. die Reaktions-

fãhigkeit des "Tetra" statt mit "Bis" mit "Tris' zu 

steuern. Da die gegenUber D2 bestehende objektive Aufgabe 

der Erfindung aber in der Entwicklung alternativer, 

flussiger, ].osuugBmittelfrQier RTV-Silikonmassen zu sehen 

1st, legt D2, wonach man Toluol als LOsungsmittel 

einsetzt, den beanspruchten Gegenstand nicht nahe. Weil 

man andererseits bereitsnach D2 keinen Vernetzungs-

katalysator einsetzt, diesen wegen der hohen Reaktivität 

von "Tetra" auch nicht benOtigt, gehOrt die Abwesenheit 

soicher Katalysatoren, insbesondere der im Streitpatent 

erwâhnten organischen Zinnverbindungen, nicht zur 

objektiv zu lOsenden Aufgabe der beanspruchten Erfindung. 

Unter dem Teilaspekt der zwingend gebotenen Aufnahme von 

(zur Losung der gesteliten technischen Aufgabe) 

erf induxlgBnotwefldigefl wesentlichen Merkmalen erfordert 

Artikel 84 daher nicht die Aufnahme des Merkmals der 

Abwesenheit soicher Zirinverbindungen in den Anspruch 1 

2321.D 	 . . .1... 
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(vgl. z. B. T 32/82 A21. EPA 1984, 354, Punkt 15. der 

GrQnde; sowie die nicht irn AB1. EPA verOffentlichten 

Entscheidungen T 283/84 vom 26. August 1987, Punkt 3 urid 

T 454/89 vorn 11. Mãrz 1991, Punkt 4.1 (vii) und (viii) 

der Gründe) 

	

4.4 	In ihrem Eescheidvom 2. Juli 1993 hat die Karnrner denn 

auch unter Hinweis auf Artikel 69 EPU die Aufnabrne des in 

Rede stehenden Merkmais in den Anspruch 1 als nicht 

erforderlich bezeichnet, da bei der Bestimmung des 

Schutzbereichs die diesbezQgliche Aussage der 

Beschreibung zu berucksichtigen sein werde; anders 

ausgedruckt, wurde die von Artikel 84 EPU geforderte 

Angabe des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird, 

durch Anspruch 1 in seiner dem jetzigen Hauptantrag 

entsprechenden Fassung für ausreichend kiar (deutlich) irn 

Sinne dieses Ar'tikeis angesehen. 

	

4.5 	Irn Verlaufe der mQndiichen Verhandlung ist die Karnrner 

jedoch. zu einer anderen Auffassung gelangt. Es war die 

Beschwerdegegnerin selbst, die zu dieser Meinungsänderung 

dadurch beigetragen hat, dag sic nachdrücklich betonte, 

kleinere Mencen katalytisch wirkender organischer 

Zinnverbindungen stOrten nicht und kOnnten selbst-

verst&ndlich in den zu schützenden Massen enthaiten sein. 

• Diese Aussagen beweisen, dag trotz des scheinbar 

eindeutigen Wortlauts von Spaite 6, Zeilen 46 bis 49 der 

Beschreibung Zweifel an dem Schutzbereich bestehen kOnnen 

und tatsãchlich bestehen, der durch Anspruch 1 gernag 

Hauptantrag gewhrieistet werden soil. Bestehen aber 

soiche Zweifel, so 1st der genannte Anspruch nicht 

ausreichend kiar im Sinne von 'Artikel 84 EPU. 

Der Hauptantrag 1st daher nicht gewährbar. 
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4.6 	Anspruch 1 nach Hilfsantrag schlief!,t soiche Zweifel durch 

die an semen SchluS gesetzte "Mafgabe" eindeutig aus. 

Durch die Aufnahrne nicht nur der zur LOsung der 

gesteilten technischen Aufgabe erfindungsnotwenaigen 

wesentlichen Merkrnale, sondern auch anderer schutz-

bereichswesent1jchr Merkmale (hier: Abwesenheit von 

Organozinnkatalysatoren) wird die Bedingung von 

Artikel 84: 'Die Anspruche mQssen den Gegenstand angeben, 

für den Schutz begehrt wird. 11  zweifelsfrei erfQllt; dies 

steht auch im Einklang mit Artikel 69 EPU (unter 

Mitberucksichtigung des zugehorigen Protokolls), wonach 

der Schutzbereich des europâischen Patents in erater 

Linie durch den Inhalt der Patentansprüche bestirnrnt wird. 

Da Bedenken gegen die Fassung der AnsprQche 2 bis.7 und 

der angepalSten Beschreibung von der Beschwerdeführerin 

zuletzt nicht geltend gemacht wurden und für dte Karnrner 

auch sonst nicht erkennbar sind, ist dem Hilfsantrag 

somit stattzugeben. 

Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung 

zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des 

Hilfsantrags aufrechtzuerhalten. 

Die 

 G*
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Der Vorsitzende: 
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