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Sachverhalt und Antrage

I.

1459.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die am

22. Februar 1996 verkiindete und am 12. Marz 1996 zur
Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchs-
abteilung, dafs das europdische Patent Nr. 0 517 707 in
der im Einspruchsverfahren ge&nderten Fassung den

Erfordernissen des Ubereinkommens geniige.

Dieser Entscheidung lag ein Satz von acht Anspriichen

zugrunde. Dessen Anspruch 1 lautete:

v"]. Verfahren zur Lackierung von Fahrzeugkarosserien,
bei dem

(1) ein Elektrotauchlack appliziert und eingebrannt

wird,

(2) gegebenenfalls ein Steinschlagzwischengrund
appliziert und separat oder zusammen mit der in Stufe
(3) aufgebrachten Fiillerschicht eingebrannt wird,

(3) ein Fiiller appliziert und eingebrannt wird und

(4) eine ein- oder mehrschichtige Decklackierung

appliziert und eingebrannt wird,

wobei als Steinschlagzwischengrund und/oder Fiiller ein
wéRriger Einbrennlack eingesetzt wird, der als
Bindemittel eine Kombination aus

(A) einem wasserverdinnbaren Polyurethanharz

(B) einem wasserverdiinnbaren Polyesterharz und

(C) einem Aminoplastharz
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enthidlt, wobei die Komponente (A) eine S&urezahl von 10
bis 60 und ein zahlenmittleres Molekulargewicht wvon 4000
bis 25.000 aufweist und herstellbar ist, indem

(a) ein Polyester- und/oder Polyetherdiol mit einem
zahlenmittleren Molekulargewicht von 400 bis 5000 oder
einem Gemisch aus solchen Polyester- und/oder
Polyetherdiolen,

(b) ein Polyisocyanat oder ein Gemisch aus

Polyisocyanaten,

(¢) eine Verbindung, die mindestens eine gegeniiber
Isocyanatgruppen reaktive und mindestens eine zur
Anionenbildung befdhigte Gruppe im Molekiil aufweist oder

ein Gemisch aus solchen Verbindungen und gegebenenfalls

(d) eine Hydroxyl- und/oder Aminogruppen enthaltende
organische Verbindung mit einem Molekulargewicht von 40
bis 400 oder ein Gemisch aus solchen Verbindungen

miteinander umgesetzt werden und das entstandene
Reaktionsprodukt wenigstens teilweise neutralisiert
wird, dadurch gekennzeichnet, daf? die Komponente (A) in
einer Menge von 40 bis 70 Gew.-%, die Komponente (B) in
einer Menge von 15 bis 40 Gew.-% und die Komponente (C)
in einer Menge von 8 bis 35 Gew.-% eingesetzt werden,
wobei die Gewichtsprozentangaben auf (A) + (B) + (C) =
100 Gew.-% bezogen sind und die Komponente (B) ein
wasserverdiinnbares Polyesterharz ist, das eine Sdurezahl
von 20 bis 100, vorzugsweise 25 bis 45, eine
Hydroxylzahl von 40 bis 150, vorzugsweise 50 bis 80
aufweist und herstellbar ist, indem

(i) eine organische Verbindung mit mindestens drei
funktionellen Gruppen, wobei mindestens eine der
funktionellen Gruppen eine Carboxylgruppe sein muf und
die ilibrigen funktionellen Gruppen Hydroxyl- und/oder



1459.D

-3 - T 437/96

Amino- und/oder Carboxyl- und/oder S&ureanhydridgruppen
sein kénnen, wobei fiir eine S&ureanhydridgruppe zwei
funktionelle Gruppen gezdhlt werden, oder Gemische aus

solchen organischen Verbindungen,

(ii) eine cyclische Dicarbonsdure oder ein Gemisch aus
cyclischen Dicarbonséduren,

(1iii) gegebenenfalls eine aliphatische Dicarbons&ure

oder ein Gemisch aus aliphatischen Dicarbonsé&uren,

(iv) ein Polyol bei dem mindestens ein alpha-C-Atom ein
sekundidres oder tertidres C-Atom oder ein Glied in einem
kohlenstoffhaltigen Ringsystem ist, oder ein Gemisch aus
solchen Polyolen und

(v) gegebenenfalls ein von (iv) verschiedenes Polyol
oder ein Gemisch aus solchen Polyolen

miteinander umgesetzt werden, wobei die
Carbonsdurekomponente ((i) + (ii) + (iii)) und die
Polyolkomponente ((iv) + (v)) in einem molaren
Verhdltnis von 3 : 4 bis 7 : 8 eingesetzt werden, das
molare Verhdltnis zwischen (i) + (ii) und (iii) 50 : 50
bis 100 : 0, vorzugsweise 75 : 25 betrdgt und das molare
Verhdltnis zwischen (iv) und (v) 40 : 60 bis 100 : O,
vorzugsweise 60 : 40 bis 100 : 0 betrdgt und das
entstandene Reaktionsprodukt wenigstens teilweise
neutralisiert wird, ausgenommen der Polyester, der
hergestellt wird aus 832 Gew.-Teilen Neopentylglykol,
664 Gew.-Teilen Isophthalséure und 384 Gew.-Teilen
Trimellithsdureanhydrid und eine S&urezahl von 39 hat."

(Hervorhebung durch die Kammer)

Anspruch 2 betraf die Verwendung widfRriger Lacke fir die

Herstellung von Grundierungen auf Aluminium und die
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abhingige Anspriiche 3 bis 8 betrafen spezielle
Ausfihrungsformen der Ansprichen 1 und 2.

Die Einspruchsabteilung war insbesondere der Auffassung,
daR die gednderten Anspriiche das Erfordernis des
Artikels 100 c) EPU erfiillten.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat bestritten,
daR das Erfordernis des Artikels 100 c¢) EPU erfiillt sei,
da gemdf der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung die Carbonsdurekomponente ((i)+(ii)+(iii)) und
die Polyolkomponente ((iv)+(v)) zur Herstellung des
Polyesterharzes in einem molaren Verhdltnis von 4 : 3
bis 8 : 7 eingesetzt werden, widhrend diese Komponente
gemdR den der angefochtenen Entscheidung zugrunde
liegenden Anspriichen 1 und 2 in einem molaren Verh&ltnis

von 3 : 4 bis 7 : 8 eingesetzt werden.

Demgegeniiber hat die Beschwerdegegnerin (Patent-
inhaberin) vorgetragen, bei der Anderung des molaren
Verhiltnisses zwischen den Carbonsdurekomponenten und
den Polyolkomponenten handele es sich lediglich um eine

Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers.

AuRerdem hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben wvom
27. Mirz 2000, als ersten und als zweiten Hilfsantrag,
zwei Anspruchssédtze, jeder bestehend aus acht
Anspriichen, eingereicht. Anspruch 1 gemédf dem ersten und
zweiten Hilfsantrag war identisch mit dem der
Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1, mit der
Ausnahme, daR zur Herstellung des Polyesterharzes die
Carbonsdurekomponente ((i)+(ii)+(iii)) und die
Polyolkomponente ((iv)+(v)) in einem molaren Verh&dltnis
von 0.752 bis 0.875 (Hilfsantrag 1) beziehungsweise
0.752 bis 0.855 (Hilfsantrag 2) eingesetzt werden und
daR der Disclaimer (siehe den im Anspruch 1 unter

Punkt II. hervorgehobenen Text) gestric ien war.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte 1) die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europdischen Patents Nr. 0 517 707 und 2) die
Riickzahlung der Beschwerdegebilihr.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurilickzuweisen, hilfsweise das Patent gemidf Hilfsantrag
1 bzw. 2, eingereicht mit Schreiben vom 27. Mirz 2000,
aufrechtzuerhalten. Weiterhin hat sie beantragt, die
gestrichenen Beispiele 2.3, 3.6, 4.6 des erteilten
Patents wieder in die Beschreibung aufzunehmen. Sie hat
auch beantragt den Antrag der Beschwerdefiihrerin auf
Riickzahlung der Beschwerdegebliihr abzulehnen.

Entscheidungsgriinde

1459.D

Die Beschwerde ist zuldssig.
Hauptantrag

Artikel 100 c) EPU

Der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
ist auf der Seite 4, Zeilen 15 bis 18, Seite 12, Zeilen
11 bis 14 und 32 bis 34, Seite 28, Zeilen 15 bis 18
(Anspruch 1), und Seite 30, Zeilen 21 bis 24

(Anspruch 2), zu entnehmen, daf® das als Komponente (B)
eingesetzte wasserverdiinnbare Polyesterharz herstellbar
ist, indem die Carbons&urekomponente ((i) + (ii) +
(iii)) und die Polyolkomponente ((iv) + (v)) in einem
molaren Verh&dltnis von 4 : 3 bis 8 : 7 eingesetzt
werden.

Weiterhin wird auf der Seite 19, Zeile 10 bis Seite 21,
Zeile 17 die Herstellung der Polyesterharze I, II und
IITI beschrieben. Hierbei ist unbestritten, daR bei der
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Herstellung der Polyesterharze I und II die
Carbonsdurekomponente ((i) + (ii) + (iii)) und die
Polyolkomponente ((iv) + (v)) in einem molaren
Verhdltnis von 0.752 beziehungsweise 0.755 eingesetzt
werden und da diese molaren Verh&dltnisse auferhalb des

Verhdltnisbereichs von 4 : 3 bis 8 : 7 liegen.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, ein Fachmann
habe auferdem berechnen kénnen, daff die zur Herstellung
des Polyesterharzes III verwendete Carbonsdurekomponente
und Polyolkomponente in einem molaren Verhdltnis

aufferhalb von 4 : 3 bis 8 : 7 eingesetzt werden.

Dem kann die Kammer jedoch nicht zustimmen. Der
Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung ist lediglich zu entnehmen, daR zur Herstellung
des Polyesterharzes III 400.0 g eines Esters aus 2,2-
Dimethylpropandiol-1,3 und 2,2-Dimethyl-3-
hydroxipropionsdure eingesetzt werden, ohne weitere
Information iiber das Molekulargewicht des eingesetzten
Esters (siehe Seite 20, Punkt 2.3 Polyesterharz III). Da
in Abwesenheit von irgendwelchen Angaben beziliglich des
Molekulargewichts des eingesetzten Esters ein Fachmann
nicht berechnen konnte, wieviel Mol des nicht n&her
definierten Esters eingesetzt wurden, konnte er somit
das molare Verhdltnis der eingesetzten Carbonsdure-
komponente zur eingesetzten Polyolkomponente auch nicht
berechnen. Deswegen konnte er der Beschreibung der
Herstellung des Polyesterharzes III keinen Hinweils iber
das molare Verhdltnis der eingesetzten Carbonsdure-

komponente zur eingesetzten Polyolkomponente entnehmen.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, ein Fachmann
wiirde sofort feststellen, daRk die fiir die Herstellung
der spezifischen Polyesterharze angegebenen molaren
Verhdltnisse der eingesetzten Carbonsiurekomponente und
Polyolkomponente auferhalb des in der urspriinglich

eingereichten Anmeldung angegebenen molaren
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Verhdltnisbereichs ldge und daR es durch Einsetzung der
Carbonsdurekomponente und der Polyolkomponente in einem
molaren Verh&ltnis von 4 : 3 bis 8 : 7 unmdglich sei,
Polyesterharze mit einer im Anspruch 1 definierten
Sdurezahl und Hydroxylzahl herzustellen. Diese
Feststellungen wiirden den Fachmann unmittelbar und
eindeutig zur Erkenntnis fiihren, daR es sich bei dem
urspringlich angegebenen molaren Verhdltnis von 4 : 3
bis 8 : 7 lediglich um einen Zahlendreher handele, der
in 3 : 4 bis 7 : 8 berichtigt werden miisse. Somit sei
die Berichtigung derart offensichtlich, daf sofort
erkennbar sei, daf® nichts anderes beabsichtigt sein
konnte als der molare Verhdltnisbereich von 3 : 4 bis

71 :218.

GemdfR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
kann einem Antrag auf Berichtigung in einem
Patentanspruch nach Regel 88, Satz 2 EPU nur dann
stattgegeben werden, wenn zwei Bedingungen erfiillt sind:
Erstens miissen die die Offenbarung betreffenden Teile
einer europdischen Patentanmeldung einen derartigen
offensichtlichen Fehler enthalten, daf fiir den Fachmann
kein Zweifel besteht, daff die betreffende Angabe nicht
stimmt und so auch nicht gemeint sein kann, und zweitens
miissen es die die Offenbarung betreffenden Teile einer
europdischen Patentanmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung, unter Heranziehung des am
Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens,
ermdglichen, den genauen Inhalt der Angabe unmittelbar
und eindeutig zu ermitteln (siehe Stellungnahme der
GrofRen Beschwerdekammer G 3/89, Punkt 5 und 6 der
Begriindung) .

Im vorliegenden Fall ist es unbestritten, daR die zur
Herstellung der Polyesterharze I und II angegebenen
molaren Verhdltnisse der eingesetzten
Carbonsidurekomponente und Polyolkomponente auferhalb des
molaren Verhdltnisbereichs 4 : 3 bis 8 : 7 liegen, und
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dafR ein Fachmann eine Diskrepanz zwischen den molaren
Verhdltnissen in der Herstellung der Polyesterharze I
und II und dem allgemein beschriebenen molaren
Verhdltnisbereich von 4 : 3 bis 8 : 7 feststellen

konnte.

Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob fir den Fachmann
klar war, daR der gemiR der allgemeinen Lehre und den
Anspriichen der Patentanmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung offenbarte molare Verhidltnis-
bereich nicht stimmt und auch so nicht gemeint sein
konnte.

Die Beschwerdegegnerin hat behauptet, da es bei einem
molaren Verhdltnis zwischen der Carbonsdurekomponente
und der Polyolkomponente von 4 : 3 bis 8 : 7 unméglich
sei Polyesterharze mit der im Anspruch 1 definierten
Sdurezahl und Hydroxylzahl herzustellen. Fir diese
Behauptung hat die Beschwerdegegnerin jedoch keinerlei
Beweis erbracht.

Wie von der Beschwerdefiihrerin treffend bemerkt, bezieht
sich die Sdurezahl und die Hydroxylzahl auf die Menge
der Carboxyl- und Hydroxylgruppen im Polyesterharz, die
in einem Polyesterharz nicht nur durch die molaren
Verhdltnisse der eingesetzten Carbonsdurekomponente und
Polyolkomponente sondern auch durch den Polymerisations-
grad bestimmt werden. Dafl dieser Polymerisationsgrad,
und somit auch die S&durezahl, nicht nur durch die Natur
der eingesetzten Alkohole und Carbonsduren, sondern auch
durch die Umstdnde der Veresterungsreaktion beeinflufit
ist, wird durch die im Streitpatent spezifisch
beschriebene Herstellung der Polyesterharze I, II und
IITI bestdtigt. Dort wird ndmlich ausdricklich angegeben,
daR ein bestimmtes Reaktionsgemisch auf eine bestimmte
Sdurezahl verestert wird (siehe Seite 8, Zeilen 26/27,
43 und 57/58 des Streitpatentes).
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Die Kammer kommt daher zum Schluf, daf es nicht
glaubhaft ist, daf® durch Einsetzung der Carbonsdure-
komponente und der Polyolkomponente in einem molaren
Verhdltnis von 4 : 3 bis 8 : 7, wie urspriinglich
offenbart, die Herstellung eines Polyesterharzes mit
einer im Anspruch 1 definierten S&durezahl und

Hydroxylzahl unméglich ist.

Die Beschwerdegegnerin hat auch geltend gemacht, aus der
Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung gehe hervor, daR als Komponente (i) vorzugsweise
Tricarbonsiduren und als Komponente (iv) vorzugsweise
Diole eingesetzt sowie die Komponente (i) nur in solchen
Mengen eingesetzt werde, daf keine gelierten
Polyesterharze erhalten werden (Seite 13, Zeilen 9 bis
11 und 30 bis 32, und Seite 15, Zeilen 11 bis 14). Aus
diesen Angaben erkenne ein Fachmann, daf® das in der
urspriinglich eingereichten Patentanmeldung angegebene
molare Verhidltnis von S&durekomponenten und
Polyolkomponenten von 3 : 4 bis 7 : 8 nicht stimmen
kénne, da ihm bekannt sei, dafl verzweigte Polyester
nicht gelieren, wenn ein molarer UberschuR an Diolen

gegeniiber Tricarbonsduren zur Reaktion gebracht werde.

Da aber als Carbonsidurekomponente, im Sinne des
Streitpatents, nicht nur vorzugsweise eine organische
Verbindung mit mindestens drei funktionellen Gruppen
(1), sondern auch mindestens eine cyclische
Dicarbonsdure (ii) einsetzbar ist, und das molare
Verhdltnis zwischen (i) und (ii) beliebig gewdhlt werden
kann, konnte ein Fachmann der Patentanmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung auch nicht entnehmen,
daR das angegebene molare Verhdltnis der Carbonsdure-
komponente und der Polyolkomponente nicht 4 : 3 bis

8 : 7 sein konnte.

Der Fachmann konnte der Patentanmeldung in der

urspriinglich eingereichten Fassung somit nicht
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unmittelbar und eindeutig entnehmen, ob die zur
Herstellung der Polyesterharze I und II beschriebenen
molaren Verhdltnisse oder der molare Verhdltnisbereich
4 - 3 bis 8 : 7 falsch waren. Deswegen ist die erste in
Punkt 2.1.3 oben beschriebene Bedingung flir die
Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit nicht
erfillt.

Allein schon aus diesem Grund kann die Anderung des
Verhiltnisbereichs der eingesetzten Carbonsdure-
komponente und Polyolkomponente nicht als eine
Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers angesehen

werden.

Da Polyesterharze, die herstellbar sind, indem die
Carbonsiurekomponente ((i) + (ii) + (iii)) und die
Polyolkomponente ((iv) + (v)) in einem molaren
Verhiltnis von 3 : 4 bis 7 : 8 eingesetzt werden, in der
Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung nicht offenbart sind, was ibrigens nie von der
Beschwerdegegnerin bestritten wurde, kommt die Kammer
zum SchluR, daR der Hauptantrag das Erfordernis des
Artikels 100 c¢) EPU nicht erfiillt.

Erster Hilfsantrag

Artikel 100 c) EPU

GemdfR Anspruch 1 ist das als Komponente (B) verwendete
Polyesterharz herstellbar, indem die Carbonsaure-
komponente ((i) + (ii) + (iii)) und die Polyolkomponente
((iv) + (v)) in einem molaren Verh&dltnis von 0.752 bis
0.875 eingesetzt werden, wobei die untere Grenze dem
molaren Verhidltnis der fiir das Polyesterharz T
eingesetzten Carbonsiurekomponente und Polyolkomponente
entspricht.



1459.D

- 11 - T 437/96

Da jedoch ein molares Verh&dltnis 0.875 = 7 : 8 nicht als
Ergebnis der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers
anerkannt werden kann (siehe die unter Punkt 2 oben
gemachten Ausfihrungen zum Hauptantrag) und da
Polyesterharze, die herstellbar sind, indem die
Carbonsdurekomponente ((i) + (ii) + (iii)) und die
Polyolkomponente ({iv) + (v)) in einem molaren
Verhdltnis 7 : 8 eingesetzt werden, nicht in der
Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung offenbart sind, kommt die Kammer zum Schlufz, daf
der erste Hilfsantrag das Erfordernis des Artikels

100 ¢) EPU nicht erfiillt.

Zweiter Hilfsantrag
Artikel 100 c¢) EPO

GemdR Anspruch 1 ist das als Komponente (B) verwendete
Polyesterharz herstellbar, indem die Carbonsiure-
komponente ((i) + (ii) + (iii)) und die Polyolkomponente
((iv) + (v)) in einem molaren Verhdltnis von 0.752 bis
0.855 eingesetzt werden, wobei die untere Grenze dem
molaren Verhdltnis der filir das Polyesterharz I
eingesetzten Carbonsdurekomponente und Polyolkomponente
entspricht.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, daR die
obere Grenze dem molaren Verhdltnis der fir das
Polyesterharz III eingesetzten Carbonsdurekomponente und
Polyolkomponente entspricht. Dem kann die Kammer jedoch
aus den bereits oben in Punkt 2.1.1 angegebenen Griinden

nicht zustimmen.

Da Polyesterharze, die herstellbar sind, indem die
Carbonsdurekomponente ((i) + (ii) + (iii)) und die
Polyolkomponente ((iv) + (v)) in einem molaren
Verhdltnis 0.855 eingesetzt werden, nicht in der

Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten
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Fassung offenbart waren, kommt die Kammer zum Schlufl,
daf der zweite Hilfsantrag das Erfordernis des
Artikels 100 c) EPU nicht erfiillt.

Da keine Fassung des Patents vorliegt, die das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU erfiillt, eriibrigt
es sich, auf den Antrag der Beschwerdegegnerin
einzugehen, die gestrichenen Beispiele 2.3, 3.6 und 4.6
des erteilten Patents wieder in die Beschreibung

aufzunehmen.

Riickzahlung der Beschwerdegeblihr

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen: "Die
rechtsfehlerhafte Entscheidung bezliglich der
Zuldssigkeit der Anderung nach Regel 88 ist ein
erheblicher Verfahrensfehler, die die Riickzahlung der

Beschwerdegebiihr rechtfertigt."

GemdR Regel 67 EPU wird die Riickzahlung der
Beschwerdegebiihr angeordnet, wenn ihr durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rilickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der
Billigkeit entspricht.

Obwohl die Einspruchsabteilung, anders als die Kammer,
zum Ergebnis gekommen ist, daR die Anderung des
Verhdltnisbereichs die Berichtigung eines
offensichtlichen Fehlers darstellte, heift dies nicht
daR damit ein Verfahrensmangel vorliegt. Vielmehr ist
die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf eine irrige
Auslegung der Regel 88 EP{J zurilickzufiihren. Eine irrige
Auslegung einer Regel des EPU als solche ist jedoch kein

Verfahrensmangel.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

3. Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr wird
zuriickgewiesen.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N\
ol L A
N. Maslin A. Nuss

1459.D






