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Sachverhalt und Antréage

E Die Erteilung des europdischen Patents Nr. 0 542 105 auf
die europdische Patentanmeldung Nr. 92 118 831.4 der
BAYER AG, angemeldet am 3. November 1992, wurde am
24. Januar 1996 mit 10 Ansprichen bekanntgemacht.

Die unabhdngigen Anspriiche 1, 9 und 10 lauteten:

Wl Walrige Bindemittelkombination bestehend im

wesentlichen aus:

A) einer wafrigen Ldsung oder Dispersion einer

wasserverdinnbaren organischen Polyolkomponente und

B) einer Polyisocyanatkomponente einer Viskositat bei
23 °C von 50 bis 10 000 mPa.s, bestehend aus mindestens
einem organischen Polyisocyanat, welche in der
Komponente A) emulgiert vorliegt, wobei das NCO/OH-
Aquivalentverhdltnis, bezogen auf die Isocyanatgruppen
der Komponente B) und die Hydroxylgruppen der in A)
vorliegenden Polyolkomponente bei 0,2:1 bis 5:1 liegt,

dadurch gekennzeichnet, da® die in A) vorliegende,
wasserverdinnbare Polyolkomponente eine Mischung von
mindestens zwei, Hydroxylgruppen aufweisenden,
Polymeren, ausgewdhlt aus Al), A2), A3), A4) und AS5)
darstellt, wobei

Al) Hydroxyl-, Urethan- und Carboxylatgruppen
enthaltende Polyesterharze mit einem Molekulargewicht

Mw = 3000 bis 100 000, einer Hydroxylzahl von 20 bis
240, einer Saurezahl, bezogen auf alle Carboxylgruppen,
die dabei zu 25 bis 100 % in der Salzform vorliegen, von
8 bis 60 und einem Urethangruppengehalt
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(-NH-C-0-)

von 1,0 bis 15,0 Gew.-% umfafit,

A2) Hydroxyl- und Carboxylatgruppen enthaltende,
Urethangruppen- und Sulfonatgruppen-freie Polyesterharze
mit einem Molekulargewicht Mw von 1000 bis 50 000, einer
Hydroxylzahl von 15 bis 240 und einer Saurezahl, bezogen
auf alle Carboxylgruppen, die dabei zu 25 bis 100 % in
der Salzform vorliegen von 15 bis 90 umfaft,

A3) Hydroxyl- und Sulfonatgruppen, sowie gegebenenfalls
Carboxylatgruppen und/oder Urethangruppen enthaltende
Polyesterharze mit einem Molekulargewicht Mw von 1000
bis 50 000, einer Hydroxylzahl von 15 bis 240 und einer
Saurezahl, bezogen auf alle Sulfonsdure- und
gegebenenfalls Carboxylgruppen, die dabei zu 25 bis

100 % in der Salzform vorliegen, von 3 bis 45 umfaft,

A4) Hydroxyl-, Carboxylat- und/oder Sulfonatgruppen
enthaltende Polyacrylatharze, mit einem Molekulargewicht
Mw von 500 bis 100 000, einer Hydroxylzahl von 15 bis
270 und einer Sdurezahl, bezogen auf alle Carboxyl- und

Sulfonsauregruppen, die zu 25 bis 100 % in der Salzform

vorliegen, von 5 bis 125 umfaft und

A5) Hydroxyl-, Carboxylat- und/oder Sulfonatgruppen
enthaltende acrylatgepfropfte Polyesterharze mit einem
Molekulargewicht Mw = 3000 bis 100 000, einer
Hydroxylzahl von 20 bis 300 mg KOH/g Substanz und einer
Sadurezahl, bezogen auf alle Carboxyl- bzw. Sulfonsiure-

gruppen, die dabei zu 25 bis 100 % in Salzform

vorliegen, von 5 bis 75 umfaft,
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wobei in der Polyolkomponente mindestens zwei Vertreter
unterschiedlicher Gruppen Al) bis A5) zu jeweils

mindestens 5 Gew.-% vertreten sind."

"g. Verfahren zur Herstellung von Bindemittel-
kombinationen gemdf den Anspriichen 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daR in einer wifrigen Ldésung oder
Dispersion einer Polyolkomponente A), die ein Gemisch
von wenigstens zwei Einzelkomponenten, ausgewdhlt aus
Al), A2), A3), A4) und A5) der in Anspruch 1 genannten
Art darstellt, eine Polyisocyanatkomponente einer
Viskositdt bei 23 °C von 50 bis 10 000 mPa.s, bestehend
aus mindestens einem organischen Polyisocyanat,
emulgiert wird, wobei die Mengenverhidltnisse der beiden
Komponenten einem NCO/OH-Aquivalentverh&ltnis, bezogen
auf die Isocyanatgruppen der Polyisocyanatkomponente und
die eingebauten Hydroxylgruppen der Polyolkomponente,
von 0,2:1 bis 5:1 entsprechen und wobei die
gegebenenfalls mitverwendeten Hilfs- und Zusatz- und
gegebenenfalls reaktiven Verdinnungsmittel der
Polyolldsung und/oder -dispersion vor der Zugabe der

Polyisocyanatkomponente einverleibt worden sind."

"10. Verwendung der Bindemittelkombinationen gemif den
Anspriichen 1 bis 8 als Bindemittel flir Lacke,

Beschichtungs- und Dichtmassen, sowie fiir Klebstoffe.™
Die Anspriiche 2 bis 8 waren von Anspruch 1 abhingig.

II. Gegen das Patent wurde gestlitzt auf die Bestimmungen des

Artikels 100 a) EPU Einspruch erhoben von:

Imperial Chemical Industries PLC (Einsprechende I) am
21. Oktober 1996,

BASF Lacke + Farben AG (Einsprechende II) am

22. Oktober 1996,

Akzo Nobel (Einsprechende III) am 23. Oktober 1996,
Herberts GmbH (Einsprechende IV) am 24. Oktober 1996
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sowie
BASF AG (Einsprechende V) am 24. Oktober 1996

und beantragt, das Patent in seinem gesamten Umfang zu

widerrufen.

Die Einsprechende I (spatere Beschwerdefiihrerin I) hat
zwar im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz wvom

7. August 2001 mitgeteilt, daf ihr Einspruch auf PPG
Industries (UK) Ltd. Ubertragen worden sei, hat aber die
von der Kammer mit Bescheid vom 10. September 2001
angeforderten Belege zum rechtlichen Nachweis der
erfolgten Ubertragung zum Zeitpunkt der miindlichen
Verhandlung noch nicht vorgelegt. Flur die Zwecke dieser
Entscheidung hat die beantragte Ubertragung daher nicht

stattgefunden.
ITII. Die Einspriche stltzten sich inter alia auf folgende
Entgegenhaltungen:
D5: US-A-4 578 426,
D6: WO-A-9 309 157,
Do: WO-A-9 305 087,
D10: EP-A-0 358 979,
Dil: EP-A-0 436 941,
Di2: EP-A-0 089 497,
Di4: DE-A-3 213 160,
Di5: EP-A-0 036 975.
Iv. Mit ihrer am 16. Marz 1999 mindlich verklindeten und am

19. April 1999 schriftlich begrindeten Zwischen-
entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daR
das Patent in der im Einspruchsverfahren gednderten
Fassung (damaliger Hauptantrag) den Bedingungen des EPU

genlige.
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Anspruch 1 dieser Fassung unterschied sich von seiner

erteilten Version nur durch die Anfligung des Disclaimers

"mit der Mafgabe, daR eine Kombination von A2) und A4)

alleine ausgenommen ist."

Um analoge Disclaimer wurden auch die Anspriiche 5 und 9

erganzt.

Die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung
stellte fest, daf der Gegenstand des Anspruchs 1 neu
sei, und zwar gegeniiber D6 aufgrund des eingefligten
Disclaimers und gegeniiber D9 wegen der dort fehlenden
Offenbarung einer kombinierten Verwendung der
Polyolkomponenten Al und A4.

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei auch erfinderisch
gegenlber dem nachstliegenden Stand der Technik gemaf
D10, der die Verwendung einer wiRrigen Bindemittel-
kombination der patentgemifen Komponenten A4 und B
offenbart, weil weder D10 selbst, noch die Ubrigen
Entgegenhaltungen die patentgemdRe Merkmalskombination
nahelege. Insbesondere offenbare D1l zwar eine Vielzahl
unterschiedlicher Harze, enthalte aber keinen Hinweis
auf eine Kombination von Acryl- und Polyurethanharzen
und die Entgegenhaltungen D12, D14 und D15 offenbarten

alle nur die Verwendung blockierter Polyisocyanate.

Gegen diese Entscheidung haben unter jeweils
gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebiihr die
Einsprechende I (Beschwerdefiihrerin I) am 1. Juni 1999
und die Einsprechende V (Beschwerdefiihrerin II) am

16. Juni 1999 Beschwerde eingelegt.
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Die Einsprechende III hat am 17. Juni 1999 ebenfalls
Beschwerde eingelegt, zog aber ihren Einspruch mit
Schriftsatz vom 17. August 2001 zurick (und wird daher
beztuglich des Beschwerdeverfahrens im weiteren als

"frithere Einsprechende III" bezeichnet).

Beschwerdebegriindungen wurden von der Beschwerde-
fihrerin I mit Schriftsatz vom 23. Juli 1999
(eingegangen am 27. Juli 1999) und von der Beschwerde-
fithrerin II mit Schriftsatz vom 18. August 1999

eingereicht.

Die Beschwerdebegrindung der friheren Einsprechenden III

ist am 6. August 1999 eingegangen.

Weitere Schriftsétze datieren von der Beschwerde-
fihrerin I am 20. August 2001, von der Beschwerde-
fihrerin II am 2. August 2001 und von der fritheren

Einsprechenden III am 24. Marz 2000.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auferte sich in
Schriftsitzen vom 15. Juli 2001, 19. Juli 2001 und
29. August 2001.

Mit dem letztgenannten Schriftsatz reichte sie
Anspruchsfassungen eines Hauptantrags (10 Anspriche),
eines 1. Hilfsantrags (9 Anspriche) und eines

2. Hilfsantrags (10 Anspriche) ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich wvon
seiner erteilten Fassung im wesentlichen nur durch den
vor der Einspruchsabteilung angefliigten Disclaimer (siehe
Punkt IV supra) und durch die Prazisierung der
Isocyanatkomponente B) durch das Merkmal "bestehend aus
mindestens einem organischen Polyisocyanat mit
aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch und/oder

aromatisch gebundenen, freien Isocyanatgruppen”.
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Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags stellt im wesentlichen
eine um den vorzitierten Disclaimer ergdnzte Kombination

der erteilten Ansprliche 1 und 2 dar.

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgenden erweiterten
Disclaimer: "mit der MaRgabe, daf eine Kombination von

A2) und A4) sowie Al) und A4) alleine ausgenommen sind."

Weder die Beschwerdefihrerinnen I und II

(Einsprechende I und V), noch die nichtbeschwerde-
fihrenden Einsprechenden II und IV oder die friihere
Einsprechende III waren in der mindlichen Verhandlung am
20. September 2001 vertreten. Die Verhandlung wurde
somit gem&R Regel 71 (2) EPU nur in Gegenwart der

Beschwerdegegnerin durchgefiihrt.

In ihren schriftlichen Vorbringen machten die
Beschwerdefihrerinnen (inklusive der friitheren
Einsprechenden III) im wesentlichen folgende

Ausfihrungen:

i) Die angefochtene Entscheidung beruhe nach Meinung
der frlheren Einsprechenden III auf zwei
wesentlichen Verfahrensfehlern der Einspruchs-
abteilung, weil diese weder den Einwand nach
Artikel 123 (2) EPU gegen den Disclaimer, noch
die Neuheitseinwadnde auf der Grundlage der

Entgegenhaltungen D5 und D14 zugelassen habe.

ii) Der Disclaimer sei nach T 170/87 gegenlber D5 und
D14 unzuléssig, weil es sich dabei nicht um
zufdllige, sondern um erfindungsrelevante

Offenbarungen halte.

iii) Der Gegenstand von Anspruchs 1 sei neuheits-
schddlich getroffen von den in D5, D9 und D12

offenbarten Bindemittelzusammensetzungen, die
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Kombinationen der Polyolkomponenten Al und A4
verwendeten, sowie auch von den in D14
offenbarten Bindemittelzusammensetzungen, die
Kombinationen der Polyolkomponenten A2 und A4
verwendeten. Letzteres deshalb, weil der
Disclaimer gegenlber D14 keine Wirksamkeit

entfalten kdnne.

iv) Ausgehend von D10 als nachstliegendem Stand derxr
Technik sei die Verwendung jeder der in D11
offenbarten Harzmischungen naheliegend, so auch
die der dort offenbarten, den patentgemafen
Polyolen Al und A2 entsprechenden Polyurethan-

und Polyester-Komponenten.

V) Dasselbe gelte flir die Kombination von D10 mit
D12 oder D15; der Einsatz von blockierten
Polyisocyanaten bedeute kein Vorurteil, weil die
Frage der Blockierung nur von der angestrebten
Topfzeit abhange; auch offenbare D10 bereits die
mdédgliche Verwendung von unblockierten

Polyisocyanaten.

X. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin im schriftlichen
und mindlichen Verfahren kann wie folgt zusammengefafRt

werden:

i) Zu der in der mindlichen Verhandlung
vorgebrachten Feststellung der Kammer, daR die
von der friheren Einsprechenden III gerugte
Nicht-Bericksichtigung des Einwands nach
Artikel 100 c) bzw. Artikel 123 (2) EPU durch die
Einspruchsabteilung ein Verfahrensfehler gewesen
sei, nahm die Beschwerdegegnerin nicht konkret
Stellung.
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Sie bemerkte aber, daR der Disclaimer
substantiell gegeniber D5 und D14, den von der
friheren Einsprechenden III im Einspruchs-
verfahren gegen seine Zuldssigkeit ins Treffen
geflihrten Entgegenhaltungen, zuldssig sei, weil
keine dieser Entgegenhaltungen neuheitsschidlich
fir den Gegenstand eines Disclaimer-freien
Anspruchs 1 sei, inter alia weil das Bindemittel
gemdfs D5 nicht in waRrigem Medium vorliege und
weil D14 nur Systeme mit blockiertem

Polyisocyanat beschreibe.

Neuheit sei auch gegeniiber D9, deren Of fenbarung
eine gemeinsame Verwendung von Polymerisations-
und Polykondensationsharzen nicht umfasse, und
gegeniuber D12, die ein ausreagiertes Polyurethan
und die Verwendung nur blockierter Polyisocyanate

beschreibe, gegeben.

Der Patentgegenstand sei ausgegehend von D10 als
nachstliegendem Stand der Technik auch
erfinderisch, weil weder dieser Entgegenhaltung
noch den Entgegenhaltungen D11, D12, D14 oder D15
ein Hinweis darauf entnommen werden k&énne, daR
durch die beanspruchte Bindemittelkombination die
(durch die Ergebnisse des mit Schriftsatz vom

15. Juli 2001 vorgelegten Versuchsberichts
belegten) verldngerten Stand- und Verarbeitungs-

zeiten erreichbar seien.

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragten im schriftlichen

Verfahren die Aufhebung der angefochtenen

Zwischenentscheidung und den vollstindigen Widerruf des

Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Sache zur

weiteren Bearbeitung an die Einspruchsabteilung

zurlickzuverweisen.
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Entscheidungsgriinde
1. Die Beschwerden sind zuléassig.

2. Die frihere Einsprechende III hat zwar durch die
Zurlickziehung ihres Einspruchs mit Schriftsatz vom
17. August 2001 auch ihren Beschwerdeantrag gegen die
Aufrechterhaltung des Streitpatents aufgegeben,
bezlglich sie betreffender nicht-materieller
Rechtsfragen bleibt sie im Beschwerdeverfahren aber noch
Partei. Dies folgt aus der Entscheidung G 8/93 (ABl. EPA
1994, 887), die sich zwar auf die RlUcknahme des
Einspruchs einer Einsprechenden, die einzige
Beschwerdefliihrerin ist, bezieht, deren SchluRfolgerungen
in Punkt 2 der Entscheidungsgrinde aber ebenso fiur den
hier vorliegenden Fall noch verbleibender anderer

beschwerdefiihrender Einsprechenden gelten.

Zu den hier interessierenden nicht-materiellen
Rechtsfragen, die von der fritheren Einsprechenden III
ins Beschwerdeverfahren eingefiihrt wurden, gehdrt die
Frage der Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehér
gemaf Artikel 113 (1) EPU.

3. Sowohl der der angefochtenen Entscheidung zugrunde-
liegende Anspruch 1, als auch die Anspriche 1 des
geltenden Hauptantrags und des geltenden 1. Hilfsantrags
enthalten als zusatzliches Merkmal den zum Ausschluf’ der
Of fenbarung von D6 eingefihrten Disclaimer "mit der
MaRRgabe, daf? eine Kombination wvon A2) und A4) alleine

ausgenommen ist."

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags enthdlt einen
demgegeniber erweiterten Disclaimer folgenden Wortlauts:
"mit der MafRgabe, daR Kombinationen von A2) und A4)

sowie Al) und A4) alleine ausgenommen sind."
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Somit schlieffen die Anspriiche 1 aller geltenden Antrage
ebenso wie Anspruch 1 gemidf der angefochten Entscheidung
die Verwendung einer Kombination der Polyolkomponenten
A2) und A4) alleine aus.

4, Die angefochtene Entscheidung stellt zum in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
erhobenen Einwand der Unzul&ssigkeit des Disclaimers

folgendes fest:

"Die Einsprechenden erhoben den Einwand, daR der in
Anspruch 1 gemdff Hauptantrag eingefilihrte Disclaimer eine
unzuldssige Erweiterung darstelle. Die Patentinhaberin
nahm ... lediglich eine Anderung vor, nimlich die
Aufnahme des Disclaimers "mit der MaRgabe, daf eine
Kombination von A2) und A4) alleine ausgenommen ist".
Dieser Disclaimer schlieft genau den Gegenstand des
dlteren Rechtes D6 aus. Dieser Einwand wurde erst in der
mindlichen Verhandlung erhoben. Der Einwand gemif
Artikel 100 c¢) EPU wird als verspitet und nicht relevant

erachtet und wird daher nicht zugelassen."

Punkt 2 des Protokolls der mlindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung (datiert 19. April 1999) enthalt
inter alia folgende ergdnzende Information: "EIIT
[Einsprechende III] hielt den Disclaimer im Anspruch 1
fir nicht zuléssig gemdR Artikel 123 (2) EPU, da er
nicht nur die Offenbarung der &4lteren Anmeldung D6,
sondern auch (angeblich unzuldssigerweise) die der

vorveroffentlichten Anmeldung D14 ausschlieRe.™

5. Artikel 102 (3) EPU lautet: "Ist die Einspruchsabteilung
der Auffassung, daf unter Berlicksichtigung der vom
Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen

Anderungen das europidische Patent und die Erfindung, die
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es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses
Ubereinkommens geniigt, so beschlieRft sie die
Aufrechterhaltung des Patents in dem gednderten Umfang,

." [Hervorhebung durch die Kammer].

Entsprechend wurde in Paragraph 19 der
Entscheidungsgrinde von G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408), die
sich u. a. mit der Befugnis einer Einspruchsabteilung
gemidR Artikeln 101 und 102 EPU auseinandersetzt,
festgestellt: "Um Miffverstandnissen vorzubeugen, sei
schlieRlich noch betont, daR Anderungen der Anspriiche
oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs-
oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem
Umfang auf die Erfiillung der Erfordernisse des EPU

(z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPU zu priifen sind."

[Hervorhebung durch die Kammer]

6. Es folgt somit, daf® die Einspruchsabteilung, sogar ohne
entsprechenden Antrag einer Einsprechenden (der aber
hier vorlag), die Verpflichtung hatte, den durch die
Einfihrung des Disclaimers ged&nderten Anspruch 1 auf
seine Zul&ssigkeit nach Artikel 123 (2) EPU zu priifen
und jedenfalls nicht berechtigt war, einen
diesbezliiglichen Einwand der Einsprechenden III als
verspatet nicht zuzulassen. Dabei spielt es keine Rolle,
daf® der Einwand erst in der mindlichen Verhandlung
erhoben wurde, weil hier, wie aus dem Wortlaut von
Artikel 102 (3) EPU hervorgeht, eine ex officio
Verpflichtung der Einspruchsabteilung besteht.

T Was diese Verpflichtung der Einspruchsabteilung
betrifft, enthalt die angefochtene Entscheidung zwar die
Feststellung: "Dieser Disclaimer schlieft genau den
Gegenstand des &lteren Rechtes D6 aus", es fehlt aber
vdllig die Identifikation der Offenbarungsgrundlage des
Disclaimers in diesem Dokument. Dies ware aber

notwendig, weil die kombinierte Verwendung der wvom
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Disclaimer ausgeschlossenen, im Anspruch 1 des
Streitpatents (alle Fassungen) durch zahlreiche Merkmale
spezifizierten Polyolkomponenten A2 und A4 aus D6
keinesfalls evident hervorgeht und z. B. weder den

Ansprichen noch den Beispielen entnommen werden kann.

8. Die Nichtdurchfithrung der notwendigen Uberpriifung,
inwieweit der gednderte Anspruch 1 den Bedingungen von
Artikel 123 (2) EPU geniligt, und die Nichtzulassung des
entsprechenden Einspruchsgrundes Artikel 100 c¢) EPU, die
einer Verweigerung des rechtlichen Gehdrs nach
Artikel 113 (1) EPU gleichkommt, stellen wesentliche
Verfahrensfehler dar, die es nach Regel 67 EPU billig
erscheinen lassen, die Rlckzahlung der Beschwerde-

geblhren anzuordnen.

9. Wegen der gerlgten Verfahrensfehler und auch - im
Hinblick auf die zweifelhafte Zul&ssigkeit des
Disclaimers nach Artikel 123 (2) EPU (siehe Punkt 7
supra) - zur Vermeidung eines Instanzenverlusts, hilt es
die Kammer fir zweckmdfig, die Sache gemaR
Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Priifung an die

Einspruchsabteilung zuriickzuverweisen.

10. Die Kammer weist noch vorsorglich darauf hin, daR die in
obigem Punkt 5 angesprochene Verpflichtung der
Einspruchsabteilung zur Uberpritifung von Anspruchs-
dnderungen auf die Erfillung der Erfordernisse des EPU,
auch Artikel 84 EPU einschlieRft. Dies ist insofern von
Bedeutung, als die Definitionen der Polyolkomponenten Al
bis A5 sich teilweise zu Uberlappen scheinen, so daR ein
Ausschluff einzelner Komponenten, wie es im zur
Diskussion stehenden Disclaimer der Fall ist, zu
Unklarheiten beziglich des Restumfangs eines solchen

Anspruchs fihren kann.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die

Einspruchsabteilung zurlckverwiesen.

3 Die Rluckzahlung aller drei Beschwerdegeblhren wird
angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

P
4;47 ///” /7£é??>4/ ’ ’
. 5VV
E. GOygmaigr R. Young
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