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Sachverhalt und Antrage
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Das auf die europdische Patentanmeldung 81 1C5 $34.1 an

7. Marz 1924 aufgrund von 10 Patentansprichen erteiltse
europaische Patent 0 047 503 Patent wurde ax

26. April 1988 auf finf Einspriche hin widerrufen. Auf die
Beschwerde der Patentinhaberin hat die Kammer nit der
Entscheidung T 317/88 die Sache an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Auflage, das Patent gestitzt auf
gednderte Anspriche 1 bis 8 und eine noch anzupassende
Beschreibung aufrechtzuerhalten. Der ge&nderte Anspruch 1
hatte folgenden Wortlaut:

"Hitzehdrtbares Beschichtungsmittel, bestehend aus einer
Lésung eines hydroxylfunktionellen Bindemittels und eines
geblockten Polyisocyanates in einem diese beiden Bestand-
teile lésenden organischen Ldsungsmittel und gegebenen-
falls Ublichen Pigmenten, Pigmentfarbstoffen, Fillstoffen
und anderen Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichne:t, daR es
ein suspendiertes, in dem Lésungsmittel im wesentlichen
nicht geldstes, feinteiliges Polyamid mit 10 bis 13 cC-
Atomen je Carbonamidgruppe, einer KorngrdfRe von mavimal
60 um und einer Schittdichte von 0,20 bis 0,60 in einer
Menge von 5 bis 40 Gew.-% von hydroxylfunktionellem
Bindemittel und geblocktem Polyisocyanat zusammen .
enthalt." '

Mit ihrem am 17. September 1991 eingegangenen Schriftsatz
hat die Patentinhaberin eine Reinschrift der geltenden
Patentanspriche und eine gednderte Beschreibung
eingereicht, aufgrund deren die Einspruchsabteilung mit
Entscheidung vom 6. Dezember 1991 das Patent in ge&dndertem
Umfang aufrechterhalten hat. In der Entscheidung wird
festgestellt, die Beschreibung entspreche den Erforder-

nissen des EPU.
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Gegen diese Entscheidung richten sich die a=n

§. Februar 19%2 kzw. 15. Februzr 16%2 - jewszils unter
gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebensn Gsbilthr -
eingelegten Beschwerden, die am 2. April bzw.

16. April 1992 begrundet wurden.

An 17. Dezember 1992 hat - ohne Teilnahme der ordnungs-
gemaB geladenen beiden weiteren Verfahrensketeiligten -
eine mindliche Verhandlung stattgefunden, in deren Verlauf
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine gednderte
Fassung der Beschreibung eingereicht hat.

Der einzige hiergegen aufrechterhaltene Einwand der
Beschwerdefihrerin I betrifft die Angaben, die die
Verwendung der Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 im
Bandlackierverfahren betreffen. KEier sezien in der
Entscheidung T 317/88 als wesentlich dargestsllte Merkmale

lediglich beispielhaft erwahnt.

Ferner hat die Beschwerdefihrerin I Einwdnde gegen die
Anspruchsfassung erhoben, iber die die Kammer bereits in

~ll=

vorgetragen, dieser Anspruchswortlaut entspreche nicht der

‘aus den Entscheidungsgriinden hervorgehenden rechtlichen

Beurteilung (ratio decidendi), sodaB eine Anderung des
Anspruchswortlauts durch Aufnahme der in der Entscheidung
als wesentlich bezeichneten Einbrennbedingungen in den

Patentanspruch 1 erforderlich sei.

Die Beschwerdeflhrerin II hat zusdtzlich ausgefihrt, daB
eine in Spalte 3, Zeilen 31 bis 34 vorgenommene Streichung
die Auslegung des Schutzbereichs der geltenden Patent-
anspruche beruhre und im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPU
bedenklich sei. Sie hat auBerdem darauf aufmerksam
gemacht, daB ihr der der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegende Beschreibungstext erstmals mit der

e
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angefochtenen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden

angeschlossen hat - und daB es verfahrensdkoncmischer
gewesen wére, die nicht sehr umfangreichen Andesrungen in
einer Kopie der Patentschrift durchzufuhren und nicht eine

vollstandige Neuschrift einzureichen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat erklart, die
von der Beschwerdefihrerin I genannten Angaben zur
Verwendung der anspruchsgemafen Beschichtungsmittel seien
so zu verstehen, daf beim Bandlackierverfahren die dort
genannten Hartungsbedingungen zwingend einzuhalten seien.
Fir andere Methoden wie das Spritzverfahren seien jedoch
andere Bedingungen erforderlich. Die von der Beschwerde-
fihrerin I gewlnschte Streichung kénnte zu einer
ungerechtfertigten einschrankenden Auslegung dzr Patent-
anspriche fthren. Im Ubrigen sei der Wortlaut der Patent-
anspriche durch die Entscheidung T 317/88 unanfechtbar
festgelegt. Eine Neuschrift der Beschreibung hake sie nur
vorgelegt, weil dies regelmdRig von deniEinspruchs—
abteilungen des EPA gefordert werde.

Die Beschwerdefihrerin I beantragte die Aufhekung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdefithrerin II hat zuletzt keinen Antfag
gestellt.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, der Aufrechterhaltuﬁg
des Patents die in der mindlichen Verhandlung eingereichte

Beschreibung zugrundezulegen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die Entscheidung
verkundet, dem Antrag der Beschwerdegegnerin

stattzugeben.



4 T 113/92

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerden sind inscweit zuldssig, als
die Anderungen der Beschreibung richten, lker die die

Kammer noch nicht entschieden hatte.

Indes muf der Versuch der Beschwerdefihrerinnen scheitern,
auf dem Umweg Uber die Beschwerde gegen eine Entscheidung
der Vorinstanz Uber die von der Kammer aufgegebene und von
der Vorinstanz ausgefihrte Beschreibungsanpassung eine
Abanderung oder Aufhebung der vcn der Kammer bereits
getroffenen Sachentscheidung zu erwirken. Im voran- .
gegangenen Beschiwerdeverfahren T 317/83 hat die Kammer an
13. Juni 1991 eine abschlieBende Sachentscheidung

0,
b
~

getroffen und angeordnet, das Patent auf der CGrundlage
Anspruche 1 kis 8 gemdB Hauptanirag sowie einer noch
anzupassendsn Beschreibung aufrechtzuerhalten. Inhalt undé
Fassung der Patentanspriche sind somit res iudicata und
nicht Gegenstand des anh&ngigen Beschwerdeverfahrens

T 113/92 (siehe hierzu die ausfuhrlichen.Darlegungen in
der zur Veroffentlichung im ABl. EPA vorgesehenen
Entscheidung T 934/91 vom 4. August 1992).

Ist - wie hier im vorangegangenen Beschwerdeverfahren -
ein Patent durch Anderung der Patentanspriiche beschrinkt
w0rdeh, so muB die Beschreibungsanpassung so erfolgen, wie
es die Rechtsklarheit gebietet; d. h. es muR dieser
Beschrankung dadurch Rechnung getragen werden, daB alle
Angaben beseitigt werden, die den eingeschrankten Patent-
gegenstand'nicht mehr erlautern und die nicht zum
Verstandnis .der Erfindung erforderlich oder nitzlich

sind.

Dies trifft hier fir die Anderung des die Spalten 1 und 2
der Patentschrift Uberbrickenden Absatzes zu, der durch
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die in der mindlichen Verhandlung uberreichte Einfligung an
o
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den Wortlaut des Anspruchs 1 angerafBt wurds. E
deshalb in Spalte 2 jeder Hinweis auf die Verwendung
anderer als der nunmehr noch beanspruchten Polvanids nit
10 bis 13 C-Atomen entfernt. In den Spalten 2 und 3 wurden
diejenigen Angaben uUber Korngréfen und Gewichtsverhalt-
nisse entfernt, die den geltenden Ansprichen nicht mehr

entsprechen.

Die Kammer hat die von der Beschwerdeflhrerin II in diesen
Zusammenhang vorgetragenen Bedenken gegen den sich aus dsr
letzteren Anderung ergebenden Wortlaut von Spalte 3,
Zeilen 30 bis 37 der Patentschrift gepruft. In der
erteilten Fassung lautete dieser Absatz wie folgt:

"Die erfirdungsgenmdfen Beschichtungsmittel enthalten von
hydroxylfunktionellem Bindenittel und geblockten Poly-
isocyanat gewéhnlich 10 bis 60, vorzugsweise 27 bis

40 Gew.-%, wobei das Verhdltnis vcn hydroxylfunktionellen
Bindemittel zu geblocktem Polyisocyanat im Bereich von 0,5
bis 5:1, vorzugsweise von 1 bis 1:3, liegt."

Der geanderte Text lautet nunmehr:

"In den erfindungsgemdfen Beschichtungsmitteln betragt das
Verhaltnis von hydroxylfunktionellem Bindemittel zu
geblocktem Polyisocyanat gewdhnlich 0,5 bis 5:1, vorzugs-

weise 1 bis 1:3."

Die Beschwerdefihrerin meinte nun, der Ausdruck
"gewdhnlich" habe sich nur auf die nunmehr als wésentliche
Merkmale in Anspruch 1 enthaltenen Gewichtsprozente
bezogen. Das Mengenverhdltnis von 0,5 bis 5:1 sei nach der
erteilten Beschreibung somit ein wesentliches Merkmal und
nicht nur ein "gewdéhnlich" einzuhaltender Bereich, wie
sich dies aus dem gednderten Wortlaut ergebe.
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Diese Interpretation dar ertesilten Fassung d2r FPatent-
schrift ist nach Uberzeugung dar Kazmmer zwar rein
linguistisch moéglich; sie steht aber im Widerspruch sowonl
zum erteilten als auch dem geltenden Anspruch 1, die
dieses Mengenverhdltnis nicht als wesentliches Merkmal der
erfindungsgemé@fen Beschichtungsnmittel enthalten. Daher ist
das in Spalte 3 angegebene Mengenverhdltnis nach Uber-
zeugung der Kammer keine strikt einzuhaltende Bemessungs-
regel, sordern lediglich ein Richtwert fur den Normalfall.
Der geanderte Wortlaut des genannten Absatzes enthalt
daher keine Uber den Inhalt der Patentschrift in der
erteilten Fassung hinausgehendz Information und ist daher
veder im KEinblick auf Artikel 123 (2) noch im Hinblick auf
Artikel 123 (3) in Verbindung mit Artikel 69 (2) EPU zu

keanstandsn.

Hingegen wzr es im Hinblick auf die von der Kanmer der
Entscheidung T 317/88 zugrundegelegte Definition des
Begriffs "hydroxylfunktionelles Bindemittel" (siehe
Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgriinde) erforderlich, die
unzutreffende Definition dieses Beqriffs in Sralte 3

..... =y s

/

Zeilen 4 kis 7 der Patentschrift zu streichen, worauf die
Kammer eigens hingewiesen hatte (siehe T 317/88, Nr. 5 der
Grunde) .

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin I 1last sich
aus der Entscheidung T 3i7/88 keineswegs herleiten, daR
die im Bandbeschichtungsverfahren einzuhaltenden
Aushartungstemperaturen und Einbrennzeiten zwingende
Merkmale der beanspruchten Erfindung seien, die deshalb in
der Beschreibung (siehe Patentschrift, Spalte 4, Zeile 26)
nicht lediglich als-beispielhaft hingestellt werden
durften. CGegenstand des Patents ist nach dem geltenden
Patentansruch 1 ein Beschichtungsmittel und dessen
Verwendung, nicht aber eine bestimmte Verwendung dieses

G
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Mittels oder gar ein Anwendungsverfahren. 2lls Angaben,
die sich auf irgendeine urspringlich ocffentarts Verwend-
barkeit des keanspruchten Mittels bezieghen, hilt die
Kammer daher fir nltzlich zum Versténdnis der Erfindung.
Eine Streichung oder Anderung solcher Angaken ist daher

hier nicht erforderlich.

Ebenfalls nicht erforderlich und sogar bedenklich in
Hinblick auf Art. 123 (2) EPU war die Ergdnzung der
Ausfuhrungsbeispiele durch die Beschwerdegegenerin.
Gleiches galt fUr die Abhandlung der im Einspruchs-
verfahren zusatzlich genannten Druckschriften, die hier
nicht zum besseren Verstandnis der Erfindung keitragen.

.Diese Anderungen sind daher in der geltenden Beschreikung

zu Recht nicht mehr enthalten.

Die Kammer hé&lt die von der Beschwerdeflhrerin II als
Uberflissig beanstandete Vorlage einer kompletten
Neuschrift der Beschreibung ansielle einer redigierten
Fassung der gedruckten Patentschrift hier fur
unangebracht, da weite Teile der Patentschrift unverandert
geblieben sind. Somit muBten sich die Kammer und alle
Verfahrensbeteiligten dem zeitaufwendigen Vergleich dieser
unveradnderten Beschreibungsteile mit der gedruckten
Patentschrift unterziehen, anstatt sich auf die einzig

wesentliche Frage konzentrieren zu kénnen, ob die

vorgenommenen Anderungen der Beschreibung den Anspruchs-
anderungen Rechnung tragen. Die Einreichung solcher
unnétigen vollstadndigen Neuschriften verstéBt ganz
offehkundig gegen den nach Kenntnis der Kammer in allen
Vertragsstaaten praktizierten und daher auch bei Verfahren
vor dem EPA unbedingt zu beachtenden Grundsatz der
Verfahrensokonomie, wonach ein Verfahren so schnell,
zweckmaBig und kostenginstig wie méglich durchzufihren

ist.
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Der vom Akteninhalt bestdtigte Umstand, daB die Beschwer-
defihrerinnen keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu der
geanderten Beschreibung hatten, die der angefochtenen
Entscheidung zugrundelag, stellt einen VerstoB gegen

Art. 113 (1) EPU dar. Um weitere Verzdgerungen des ohnehin
uberlangen Verfahrens zu vermeiden, hat die Kammer im
Sinne der gebotenen Verfahrensékonomie und mit Zustimmung
der Parteien Uber die Beschreibungsanpassung selbst
entschieden. Nachdem die Kammer den Beschwerden nicht im
beantragten Umfang stattgibt, kommt eine Rickzahlung der
Beschwerdegebﬁhr gemdB Regel 67 EPU nicht in Betracht. Im
Hinblick auf den in Nr. 1, zweiter Absatz dargelegten
Sachverhalt ware eine solche Rluckzahlung auch unbillig

gewesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Aufrechterhaltung des Patents ist die in der mandlichen

Verhandlung Uberreichte Beschreibung zugrundezulegen.

Die Geschdftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

E. Gorgmaier ' A. Jahn
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