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1 	 T 122/84 	 - 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 80 103 580.9, die am 

25. Juni 1980 unter Inanspruchnahine der Priorität aus der 

Voranineldung vom 30. Juni 1979 (DE 2 926 584) angemeldet 

worden war, ist am 23. Juni 1982 das europische Patent 

21 414 mit 9 AnsprUchen erteilt worden. AnsprUche 1 und 6 

lauteten: 

"1. Mj.t Wasser verdUnnbare Bindemittelmischung zur Herstel-

lung von Basis-Metallic-Lacken, dadurch gekennzeichnet, daI3 

sie als Basis 

A) ein wasserlösliches Kondensationsprodukt aus 

a) gesättigten oder ungesttigten 61freien, OH-Gruppen 

enthaltenden Polyestern aus mindestens einer Polycar-

bonsäure und mindestens einem mehrwertigen A].kohol, 

b) einem von Trimellithsäure abgeleiteten und diese noch 

enthaltendem Polycarbonsäuregemisch, 

c) mindestens einem epoxydierten öi und 

d) basischen Verbindungen und 

B) Metailpulver, 

C) mit Was.ser mischbare L6sungsmittel und gegebenenfalls 

D) andere Pigmente und/oder Farbstoffe sowie gegebenenfalls 

E) weitere Ubliche Zusätze 

enthält, wobei das Festkörpergewichtsverhältnis der Kompo-

nenten a) zu Komponente b) 50 : 50 bis 90 : 10 betrgt. 

6. Verwendung der Bindemittelmischung nach einem oder mehre-

ren der AnsprUche 1 bis 5 in wäl3rigen Lacken zur Herstellung 

einer Zweischichten-Metallic-Lackierung aus Basis- und Deck-

lackschicht •11 
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2 	 T 122/84 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Ein 

sprechende am 16. März 1983 gestUtzt auf eine Reihe neuer 

Entgegenhaltungen Einspruch eingelegt und den Widerruf des 

Patents wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit beantragt. 

III. Durch Entscheidung vom 30. Mrz 1981  hat die  Einspruchsab-

teilung den Einspruch zur°ückgewiesen und dazu im wesent 

lichen ausgef3hrt, daI3 die Entgegenhaltungen keinen Anlai3 

geben, die Neuheit und den erfinderischen Charakter des 

Patentgegenstandes in Frage zu stellen. 

Die DD-PS 55 099 (1) beschreibe zwar wasserlbsliche Binde 

mittel auf der Basis von Polyestern aus Dicarbonsäuren, Mo 
nocarbonsäuren, Polyalkoholen und epoxidierten Fettsäure-

estern. Die Bindemittel des angegriffenen Patentes enthiel-

ten jedoch zustz1ich Metailpulver und wiirden in Abwesenheit 

von Monocarbonsáuren hergestelit. Es sei daher nicht anzu 

nebmen, dal3 die bekannten Bindemittel fUr die Metallic-

Lackierung Verwendung finden könnten. 

Ferner betreffe die DEA 2 707 018 (2) Mischungen der Kompo 

nenten a, b und c des angegriffenen Patents, die mit dem 

Kondensationsprodukt nach dem vorliegenden Patent nicht ver-

gleichbar seien. Diese Lehre k3nne daher nicht mit der nach 

(1) kombiniert werden. 

IV. Gégen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

23. Mai 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorge-

sehenen GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 2. Au-

gust 1984 begrUndet. Hierin wird geltend gemacht, die Eigen-

schaften, die sich aus der Modifizierung eines Polyesters 

mit t'bnocarbonsäuren ergeben, seien dem Facbmann bekannt und 

ein Verzicht auf eine derartige Modifizierung bedUrfe keiner 

erfinderischen Ttigkeit. 
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3 	 T 122/84 

Eine erfinderische Tätigkeit kBnne auch nicht darin gesehen 

werden, die Eignung eines bekannten Bindemittels für Metal-

lic-Lacke festzustellen. Wenngleich (2) nur Mischungen be-

schreibe, so sei es für den Lackfachinann doch naheliegend, 

Bindemittelbestandteile zu kondensieren. 

V. In ihrer BeschwerdebegrUndung hatte die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) erstmals geltend gemacht, dal3 die Nacharbei-

tung der Erfindung, die das Streitpatent zum Gegenstand hat, 

für den Fachmann mit Hilfe der dort enthaltenen Angaben 

nicht möglich sei. Diese Erfindung - eine Bindernittel-

mischung zur Herstellung von Lacken - solle nach Beispiel 1 

der Beschreibung unter Verwendung eines als handelsUblich 

bezeichneten Kondensationsprodukts hergesteilt werden. Uber 

die Beschaffenheit dieses Ausgangsprodukts sind in der Be-

schreibung einige Angaben gemacht. Ein soiches als handels-

üblich bezeichnetes Kondensationsprodukt sei der Em-

sprechenden aber nicht bekannt. Sie habe versucht, mit einem 

Produkt, das den gemachten Angaben entspreche, die Erfindung 

in einigen Versuchen nachzuarbeiten und lege einen Versuchs-

bericht vor. Dieser zeige, da3 ein Festharz entstehe, das 

als Bindemittel ungeeignet sei. Ohne die Angabe, von weichem 

handelsüblichen Kondensationsprodukt ausgegangen werde, sei 

daher die angebliche Erfindung nicht so deutlich und you-

ständig offenbart, dal3 ein Fachinann sie ausführen kann. 

VI. Die Beschwerdegegnerin hingegen betont, daI3 der Verzicht auf 

eine Modifizierung der Polyester mit Monocarbonsäuren nicht 

nahegelegen habe, weil hierdurch u.a. auch die physikalische 

Trocknung und das rheologische Verhalten beeinfluBt wUrden, 

was gerade bei Metallic-Lacken wichtig sei. 

Selbst wenn man eine Verbindung zwischen den Entgegenhaltun- 

gen (1) und (2) herstellen könnte, so ergebe sich daraus 

immer noch nicht mangeinde erfinderische Ttigkeit des Pa- 
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4 	 'P 122/84 

tentgegenstandes. Es sei nrn1ich nicht zu erwarten gewesen 

und völlig Uberraschend, daI3 sich unter Verwendung der Kom' 

ponenten (A) bis (E) ein Metallic-Basislack herstellen lät, 

der neben einwandfreier Verarbeitbarkeit, optimalem Metall 

effekt, Zwischenhaftung, Wetter- sowie Lichtbestndigkeit 

auch noch die Wasserlöslichkeit bei einem pH-Wert urn 7, 

rasche physikalische Trocknung und für Metal li c-Basi s lacke 

gnstiges rheologisches Verhalten aufweist. 

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ist in ihrer Be-

schwerdeerwiderung auf den Einwand der fehienden AusfUhr-

barkeit nicht eingegangen. 

VIII,In der am 29. Juli 1986 durchgef3hrten mUndlichen Verhand-

lung hat die BeschwerdefUhrerin noch geltend gemacht, dal3 

die Komponente A der Bindernittelmischung nach dem Streit-

patent aus dem vorläufigen Merkblatt "RESHYDROL WA 1283" 

(3) der Patentinhaberin, ausgegeben im Februar 1979, bekannt 

und dort für die Anwendung als wasserl6slicher Einbrennlack 

empfohlen sei. Hierin sei für den Fachmann eine Einladung zu 

sehen, dieses Bindemittel für Zweischicht-Metallic-Lacke zu 

erproben. 

In der mUndlichen Verhandlung karn die BéschwerdefUhrerin 

ferner auf ihren Einwand der fehienden Ausführbarkeit 

zurUck. Sie bezeichnete ihn im Hinblick auf die Versuchs-

ergebnisse als hinreichend und Uberzeugend dargelegt und 

vertrat die Meinung, dal3 die Beschwerdekamrner nun von Aints 

wegen prüfen müsse, ob die Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw. 

100 b) EPU so deutlich und vollständig offenbart sei, da 

ein Fachmann sie ausfUhren kann. 

IX. Die Beschwerdegegnerin widerspricht dem Vorbringen, dal3 es 

naheliegend war, das aus (3) bekannte Bindemittel für Zwei-

schicht-Metallic-Lacke zu erproben, und beruft sich auf die 

besondere Spezifikation von Metal li c-Lacken, die es nicht 

erlaube, Voraussagen Uber die Eignung der mindestens 50 bis 

60 gängigen wasserverdiinnbaren Binder für diesen Anwendungs 

zweck zu machen. 
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X. 	Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragt die Aufhe- 

bung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Pa-

tents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt 

dagegen, die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Entscheidungsgr Unde 

I. 	Die Beschwerde .entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Re 

gel 64 EPU; sie jet daher zulässig. 

2. Die Erfindung betrif ft eine Bindemittelmischung für Zwei-

schichten-Metallic-Lackierungen. Es jet zwischen den Par-

teien unstreitig, da.3 das dabei Anwendung findende Zwei-

schichten-Metallic--Lackierungsverfahren nach dem sogenannten 

"Na13-in-Na13-Verfahren" sowie die hierzu verwendete Bindemit-

telmischung, wie sie in der Beschreibung des Streitpatents 

(Seite 1, Zeilen 1 18) beschrieben sind, jeweils für sich 

zurn Stand der Technik gehóren. 

Es istferner unstreitig, daI3 sich mit diesem Verfahren und 

der hierzu bislang verwendeten Bindemittellösung Metallic-

Lackschichten von hervorragender Qualität herstellen lassen. 

Das bekannte Verfahren jet jedoch insofern unbefriedigend, 

ale der hohe Anteil an Lösungsmittel im Basislack (etwa 85 

%) eine beachtliche Belastung für die Umwelt darstelit und 

zudem hohe Kosten verursacht, urn diese urnweltschonend zu 

beseitigen. 

3. Es bestand daher die technische Aufgabe, umweltfreundliche 

Basislacke für das "Na13-in-NaB"-Verfahren vorzuschlagen, 

weiche die Beibehaltung der bislang erreichten hohen Quail-

tat der Metallic-Lackierung gewhrleisten. 

Diese Aufgabe wird nach dern Streitpatent durch die Bereit- 

stellung einer mit Wasser verdUnnbaren Bindemittelmischung 
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6 	 T 122/84 

zur Herstellung von Basis'Metallic-Lacken der in Anspruch 

nher angegebenen Zusammensetzung gelBst. 

Diese Aufgabe ist nach tJberzeugung der Kainmer glaubhaft ge 

l6st, weil aus Beispiel 1 hervorgeht, dal3 zur Herstellung 

des Basislacks nur untergeordnete Mengen Ubrigens wasser 

l0ôslicher organischer Lösungsmittel benbtigt werden, die 

Lacke beim Auftrag durch Spritzen nicht ablaufen und schnell 

trocknen und so eine einwandfreie Metalleffektlackierung mit 

hohem Glanz erzielt wird. 

4. 	Keine der genannten Entgegerihaltungen beschreibt eine Binde 

mittelmischung, die alle Parameter der in Anspruch 1 genann 

ten Bindemittelmischung aufweist, Das am nächsten kommende 

kument (3) beschreibt in wesentlichen nur die Komponente A 

der Bindemittelmischung nach den Streitpatent. Nähere Aus-

führungen zur Meuheit dës Gegenstandes des Streitpatents er 

übrigen sich, da dieser Sachverhalt unbestritten ist. 

S. 	Es jet daher zu untersuchen, ob es für den Fachxnann ange- 

sichts der Aufgabe, umweltfreundliche Basislacke unverndert 

hoher Qualität arizugeben, nahelag, hierfUr die mit Wasser 

verdünnbaren Bindemittelmischungen nach den Streitpatent 

vorzuschlagen. 

Wie bereits ausgefUhrt, jet der Fachwelt durch das Merkblatt 

(3) ein Bindemittel auf wäriger Basis bekannt und angeboten 

worden, das unstreitig unter die Definition der Komponente A 

des Basis-Lacks nach den Streitpatent fállt. Nach diesem 

Merkblatt handelt es sich bei (R) Reshydrol VWA 1283 urn em 

emulgatorfreies, bei pH etwa 8 unbeschrnkt in Wasser lös-

liches und von organischen L6sungsmitteln freies Hydrosol. 

Es besitzt eine gute Pigmentaufnahmefhigkeit für elektro-

lytfreie, inerte Pigmente und FUlistoffe, 118t sich in der 
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7 	 T 122/84 

Hitze härten und wird ale Alleinbindemittel für die Herste1-

lung von Einbrennlacken empfohien. 

Diese Angaben reichen für den Fachmann nicht aus, urn die 

Brauchbarkeit dieses Bindemittels für die Herstellung eines 

Metal li c-Basi slacks ztl erkennen. Die Beschwerdegegnerin hat 

in der mündlichen Verhandlung zur Uberzeugung der Kammer 

ausgefUhrt, daB ein derartiger Lack eine ganze Reihe von 

Bedingungen erfUilen mul3, urn für das hier zu betrachtende 

"Na13-in-Na13"-Verfahren geeignet zu sein und dem - aufgaben-

gem13 anvisierten - hohen Standard der Metallic-Lackierung 

gerecht zu werden. HierfUr ist besonders das rheologische 

Verhalten des Lacks entscheidend, weiches einen einwand-

freien Lackauftrag ohne Ablaufen an den senkrechten Flächen 

(Gardinenbildung) erm5glichen muI3. Zugleich besteht die For-

derung nach einer relativ dUnnen und schneil trocknenden 

Schicht, urn die im Lack enthaltenen Metalipartikel rasch und 

parallel zum Lackierungsgrund zu fixieren; denn nur so wird 

ein optimaler Metallglanzeffekt erzielt. Schlie8lich jet 

wegen des nachfolgenden tiberlackierens mit Decklack dessen 

gute Haftung am noch feuchten Basis-Lack erforderlich, ohne 

daB sich dieser in der Deckschicht aufl5sen darf. 

Angesichts dieser ganz spezifischen Anforderungen, deren 

Aufzhlung nicht erschBpfend ist, und des hoch gesteckten 

Zieles, den bekannt hohen Standard der Metallic-Lackierung 

aufrechtzuerhalten, kann der wenig spezifische Hinweis in 

(3), wonach das o.g. Handelsprodukt Reshydrol ale Binde-

mittel mit hohem Pigmentaufnahmevermögen in Einbrennlacken 

Anwendung finderi soil, nicht als Anregung für Versuche an-

gesehen werden, dieses Bindemittel als Basis für den Metal-

lic-Grundlack nach dem Zweischichten-Auftrag zu erproben. 

Die Kaxnmer verkennt dabei nicht, daB der Fachmann mangels 

gesicherter Erkenntnisse Uber Zusammenhänge zwischen chemi- 

02533 	 .../... 



8 	 T 122/84 

schem Aufbau und den zu fordernden Eigenschaften derartiger 

Lacke aufs Experimentieren angewiesen war. Es ist auch ein 

zuräumen, dai3 ein Teilaspekt der bestehenden Aufgabe, nám 

lich die UmweltfreundlichKeit der Basislacke, den Ersatz der 

umweltbelastenden organischen Lösungsmittel durch Wasser an 

sich nahelegte. Dies wird auch dadurch belegt, daI3 sich die 

Fachwelt - wie in der mUndlichen Verhandlung vorgetragen urn 

einen soichen L6sungsweg, wenngleich vergeblich, bemht hat. 

Gerade angesichts dieser Fehlschläge htte der Fachmann 

durch den Vorschlag eines weiteren Bindemittels auf w13riger 

Basis mit dem nicht weiter spezifizierten Hinweis auf dessen 

Eignung als Einbrennlack mit holier Pigmentaufnahxne keine An 

regung zudessen Erprobung im o.g. Metalliclack erhalten. 

Im Ubrigen standen hierfUr bereits mindestens 50 bis 60 

gängige Handelsprodukte zur VerfUgung, wie die Beteiligten 

Ubereinstimmend ausgeftiFirt haben, so dai3 mangels Erfoigs-

aussicht auch kein AnlaB bestand, gerade dem Reshydrol den 

Vorzug zu geben. Zusätzlich hätte man beim Experiinentieren 

aufs Geratewohi audi eine kaum Uberschaubare Anzahl von 

chemischen Modifikationen der bekannten wäl3rigen Bindemittel 

ins Auge fassen k°ônnen. 

Es bedurfte daher in der Tat eines glücklichen Griffs, urn 

aus der Vielzahl der Möglichkeiten gerade das irn Streit-

patent als Komponente A bezeichnete Bindemittel heraus-

zugreifen und für den Metallic-Basislack nach dem Streit-

patent einzusetzen, zumal die Suche nach dieser Lösung als 

GlUcksspiel bezeichnet werden mug. 

6. Nachdem die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung den 

Ubrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen - wie 

auch die Kainmer - keine entscheidungserhebliche Bedeutung 

beigemessen und sich daher nicht meir darauf bezogen haben, 

erUbrigt sich deren Er5rterung. Die mit Wasser verdUnnbare 
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9 	 T 122/84 

Bindemittelmischuflg gemäi3 Anspruch 1 des Streitpatents hat 

daher fUr den Fachinann nicht nahegelegen und beruht somit 

auf erfinderischer Tätigkeit. 

7. Trotz RUckbezug auf den Mittelanspruch ist der Verwendungs-

anspruch 6 als Mebenanspruch einzustufen, weil er einer an-

deren Patentkàtegorie angehbrt. Dort wird die Verwendung des 

in Anspruch 1 definierten Basis-MetalliclaCks zur Herstel-

lung einer wejschjchten-Meta11iC1aCkierUflg aus Basis- und 

Ick1ackschicht, also das vollständige "Na3-in-Na13"-Verfah 

ren beansprucht. Nachdem bereits die Bereitatellung des Me-

tallic-'Basislacks auf erfinderischer Tätigkeit beruht und 

ohne diesen das Zweischichten-Verfahren nicht denkbar ist, 

wird auch dieses Verfahren von der Patentfähigkeit des Ge-

genstandes nach Anspruch 1 getragen. 

8. Die gleichen Schlu3folgerungen müssen auch fr die auf den 

Anspruch 1 bzw. 6 rUckbezogenen AnsprUche 2 - 5 und 7 - 9 

gelten, die besondere und zweckrnäl3ige Ausgestaltungen der 

Gegenstände dieser AnsprUche darstellen. 

q. Da somit die in der Einspruchsbegrindung geltend gemach- 

ten EinspruchsgrUnde der Aufrechterhaltung des europa-

ischen Patents nicht entgegenstehen (vgl. Artikel 102 

EPU), konunt es darauf an, ob das Streitpatent im Hinblick 

auf den von der Einsprechenden erst in ihrer Beschwerde-

begrUndung vorgetragenen Einspruchsgrund der fehienden 

Ausfilhrbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw. 100 

b) EPU zu widerrufen ist. Die Beantwortung dieser Frage 

hängt zunächst davon ab, ob die Beschwerdekaznmer nach A- 

tikel 114 (1) EPU "Ermittlung von Amts wegen" gehalten 

ist, die Frage der AusfUhrbarkeit der Erfindung zu prUfen, 

oder ob sie dieses Vorbringen der Einsprechenden nach 

Artikel 114 Absatz 2 EPU unberUcksichtigt lassen kann. 
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10.1 	Der Grundsatz der "Ermittlung von Amts wégen'tm nach rti- 

kel 114 (1) EPU gilt auch nach Patenterteilung im Ein 

spruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung und der Be-

schwerdekammer. Dies ergibt sich einmal aus dem Wortlaut 

dieser Vorschrift und aus Artikel 102 Abs °átze 1 bis 3 

EPU. Dort wird die Entscheidung über den Einspruch davon 

abhngig gemacht, weiche Auffassung die Einspruchsab-

teilung hinsichtlich der Patentierbarkeit (Artikel 52 ff. 

EPU) und anderer Erfordernisse des fibereinkommens ge-

winnt. Bei der Bildung ihrer Auffassung ist sie dabei von 

Vortrag der Beteiligten unabhängig (vg1. Artikel 114 (1) 

EPU). Entsprechendes gilt nach Artikel 111 (1) Satz 2 und 

Regel 66 (1) EPU für das Beschwerdeverfahren. 

10.2 	Die Geltung des Grundsatzes der Amtsermittlung auch nach 

Patenterteilung in Einspruchsverfahren erster und zweiter 

Instanz wird in denVorbereitenden Arbeiten zuzn EPtJ be-

stätigt und erläutert. Artikel 114 EPti geht auf eine Vor-

schrift zurUck, die eigens für das Beschwerdeverfahren 

vorgeschlagen war (Vorschlag des Vorsitzenden der EWG-Ar 

beitsgruppe "Patente" vom 29. Mai 1961) und die in ihrem 

Wortlaut den nuninehrigen Artikel 114 EPU entspricht. In 

den Bemerkungen zu diesem Vorschlag von 28. Juli 1961 

ist ausgefUhrt, dal3 das Patent unabhngig von den An-

trägen und den Vorbringen der Beteiligten in seiner Ge-

samtheit zu UberprUfen ist. In einem Absatz 2, der Absatz 

2 von Artikel 114 EPU. entspricht, wurde vorgeschlagen, 

daB die Beschwerdekannner nicht rechtzeitig vorgebrachte 

Tatsachen nicht zu berUcksichtigen braucht. Hierdurch 

solle 'verhindert werden, dal3 von bbswilligen oder un-

achtsamen BeschwerdefUhrern das Beschwerdeverfahren Un-

n5tig verschleppt wird". Die vorgeschlagene Regelung 

wurde von der Arbeitsgruppe in dieser Bedeutung er5rtert 

und angenomznen (J,k. EWG P1/6514/61 vom 13. November 

1961, S. 4). In Sitzungsbericht wird u.a. gesagt, da3 es 
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11 	 T 122/84 

der Beschwerdekammer freistehe, neue Tatsachen (i.S.v. 

Absatz 2) zu berUcksichtigen, und sie dementsprechend 

nicht verpflichtet sei, diese Tatsachen in ihre Entschei-

dung aufzunehmen. Diese Konzeption wird auch von der 

Luxemburger Regierungskonferenz für einen entsprechenden 

Artikel 113 ihres "Ersten Vorentwurfs" zum EPU von 1970 

Ubernommen (giehe "Berichte" dazu, Mn. 137, S. 25). Das 

Beschwerdeverfahrefl solle - so wird zu Absatz 2 gesagt - 

"nicht dadurch ungebUhrlich verzbgert werden, dal3 der Be-

schwerdefUhrer nachlässig handelt oder sich aufschieben- 

der Mittel bedient". 

	

10.3 	Die Geltung des Grundsatzes der Aintsermittlung auch im 
System des Einspruchs nach Patenterteilung wird in den 

Vorbereitenden Arbeiten ausdrUcklich bestätigt (Dok. 

BR/87/71 vom 28. Februar 1971) und ein dem vorgenannten 

Artikel 113 für dasBeschwerdeverfahren textlich ent-

sprechender Artikel 101 b für das Einspruchsverfahren in 

den "Zweiten Vorentwurf SI zum EPtJ von 1971 aufgenommen 

(siehe auch "Berichte" dazu Mn. 68, S. 31). Der Absatz 2 

lautet dort: "Die Einspruchsabteilung braucht neue, von 

den Beteiligten vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel 

nicht zu berUcksichtigen". 

	

10.4 	Die Vorschriften Uber die Amtsermittlung vor dem EPA im 

PrUfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wurden 

dann in Artikel 113 des Entwurfs zum EPfJ von 1972 zusam-

mengefai3t. Hinsichtlich des Ermessens, neue Tatsachen und 

Beweismittel unberUcksichtigt zu lassen, wurde nicht mehr 

an bestimmte Versäumnisse (Nichteinhaltung von Fristen 

zur Begründung und Stellungnahme) angeknUpft, sondern an 

den unbestimmten Rechtsbegriff "verspätet". Die neue Vor-

schrift wurde Artikel 114 EPU "Ermittlung von Amts we- 

gen". 
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11. Bei der Auslegung von Artikel 114 EPfJ steilt sich die 

Frage, wie die Absätze 1 und 2 in ihrem Verhältnis zu 

einander zu verstehen sind. Absatz 1 verpflichtet nämlich 

zur Ermittlung des Sachverhalts von Ames wegen, wohinge'' 

gen es Absatz 2 erlaubt, verspätet vorgetragene Sachver= 

halte nicht zu berUcksichtigen. Diese Schwierigkeit wurde 

auch bei den Vorbereitenden Arbeiten erkannt (siehe Dok, 

BR/12/69 vom 18.Dezember 1969, Mn. 50, S. 23 und Dbk. 

BR/125/71vom 7. Juli 1971, Mn. 66 S. 33 und Mn. 70 S. 

35). Eine zur Amtsermittlung nicht in Widerspruch ste-

hende Lösung wurde aber gerade darin gesehen, dal3 die 

Berücksichtigung versptet vorgetragener Tatsachen und 

Beweismittel nicht wie ebenfalls erwogen - ausgeschlos-

sen, sondern dem Ermessen des entscheidenden Organs •über= 

lassen wurde. Dabei ging man davon aus, daI3 von der MBg-

lichkeit der Nichtber °ücksichtigung, die verhindern solle, 

da3 die Betei1igtendas Einspruchsverfahren mi8bräuchlich 

hinauszögern, mit ZurUckhaltung Gebrauch gemacht werde 

(siehe Dok. BR/12/69 a.a.Oe). 

12. Die Beschwerdekaxnmer sieht den Tatbestand der Versptung 

i.S.v. Artikel 114 (2) EPU im Hinblick auf das Vorbringen 

eines Einsprechenden gegeben, wenn ein ursprUnglich Uber-

haupt nicht genannter Einspruchsgrund nach Artikel 100 

EPU nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals vorgebracht 

wird. Dies 1st besonders augenfällig, wenn - wie in vor-

liegenden Fall der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) 

EPU erst vorgetragen wird, nachdem die Einsprechende in 

der ersten Instanz mit ihrem ursprUnglichen Einspruch 

keinen Erfoig hatte. Späteres Einspruchsvorbringen, das 

nicht nur Ergnzungen und Beweise zu den ursprUnglich 

vorgetragenen enthlt, sondern als Wechsel oder Einbe-

ziehung eines weiteren Widerrufgrundes zu werten ist, 

erscheint der Kammer in jedem Fall i.S.v. Artikel 114 (2) 

EPU verspätet zu sein. Andernfalls würde die Verpflich- 
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tung nach Artikel 99 und 100 EPU, die EinspruchsgrUnde 

innerhaib der Einspruchsfrist vorzutragen, ihren Sinn 

verlieren. Dies wird auch durch den Vorgänger von Artikel 

114 (2) EPU, nämlich durch Artikel 101 b des 'Zweiten 

Vorentwurfs" zuin EPiJ von 1971 besttigt. Dort wird es in 

das Ermessen der Einspruchsabteilung gestelit, neue Tat 

sachen und Beweismittel, die nicht in der Einspruchsbe-

grUndung enthalten sind, unberUcksichtigt zu lassen. 

13. 	Eine Ermessensentscheidung verpflichtet sehr wohi zuin 

richtigen Gebrauch des Ermessens. fiber die AusUbung der 

Amtsermittlung ist das EPA den Beteiiigten aber keine 

Rechenschaft schuldig, braucht also bei Verspätung des 

Vorbringens seine Entscheidung nicht zu begrUnden. Recht-

zeitiges oder aufgrund der Amtsermittlung eingefUhrtes 

Vorbringen hingegen muL sofern es vom EPA oder einem 

Beteiligten noch fiir relevant gehalten wird, von der 

Einspruchsabteilung nach Regel 68 (2) oder von der Be-

schwerdekainmer nach Regel 66 (1) g) EPt3 in den Entschei-

dungsgrUnden beschieden werden. Ein Fehigebrauch des Er-

messens nach Artikel 114 (2) EPU wird auch ohne eine 

Rechtfertigung der Ermessensentscheidung erkennbar. Em 

solcher Fehigebrauch liegt dem Sinn von Artikel 114 

Absatz 1 und 2 EPU entsprechend - nur vor, wenn (a) au-

genfällig ist, daB das verspätete Vorbringen zugleich 

auch erwiesen ist; wenn ferner (b) der Patentinhaber 

bereits angemessene Gelegenheit zur Aul3erung nach Artikel 

113 (1) EPO hatte oder sie thin ohne ungebUhrliche Ver-

fahrensverzögerung noch gegeben werden kann und wenn (c) 

offensichtlich ist, daB die zu treffende Entscheidung bei 

Berücksichtigung des späten Vorbringens nicht ergehen 

durfte. 
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14.1 	Verspätetes Einspruchsvorbringen der verschiedensten Art 

- also etwa neuer Stand der Technik (Artikel 100 a) EPU), 

fehiende Ausftihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU) oder unzu 

lássige Erweiterung (Artikel 100 c) EPU) 	ist nach Arti 

kel 114 (2) EPU zwar grundstzlich gleich zu behandeln0 

Die vorstehenden Ausfilhrungen lassen jedoch erkennen, dal3 

in der Praxis die Möglichkeit einer BerUcksichtigung hu-

fig verschieden ist. Der Inhalt einer spat vorgelegten 

neuen, nicht zu uznfangreichen Entgegenhaltung wird sich 

oft schnell erfassen und auf seine Entscheidungserheb-

lichkeit tiberprUfen lassen. Das Vorbringen des Einspre 

chenden, daB das angegriffene Patent i.S.v. Artikel 123 

(2) bzw. Artikel 100 c) EPfJ 9iber den Inhalt der frUheren 

Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung hi 

nausgeht", läBt sich regelmäl3ig aufgrund der Akten rasch 

beurteilen und ist damit bei der Anwendung von Artikel 

102 Absätze 1 bis 3 EPU von Amts wegen zu berUcksichtigen 

(so etwa im Falle der Entscheidung T 285/84 vom 29. April 

1996 - unverbffentlicht). 

	

14.2 	Wird fehiende AusfUhrbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 

83 und 100 b) EPU vom Einsprechenden verspátet geltend 

gemacht, so reichen selbst vorgelegte Versuchsergebnisse 

in der Regel nicht zuxn abschlie3enderz Beweis dafUr aus, 

daB dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Pa-

tents tatschlich entgegensteht. Dies gilt vor allem 

dann, wenn die Patentschrift - wie hier die AusfUhr-

barkeit stUtzende AusfUhrungsbeispiele enthált. Gerade 

bei chemischen Verfahren ist es oft so, daB sich der Er-

foig nicht unter alien Verfahrensbedingungen, die nach 

der Beschreibung mbglich erscheinen, einstellt. Selbst 

ein gutwilliger Einsprechender nag beim Nacharbeiten 

eines chemischen Verfahrens Mil3erfolg erleiden, der erst 

durch zuniutbare weitere Versuche überwunden werden kann. 

Der Widerruf eines Verfahrenspatents auf den Gebiet der 
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Chemie allein aus den Grunde fehiender AusfUhrbarkeit 

dUrfte kaum gerechtfertigt sein, ohne auch dem Patentin-

haber Gelegenheit zu geben, die Versuche einer Einspre-

chenden zu UberprUfen und die in Frage gesteilte Aus-

fhrbarkeit durch neue eigene Versuche zu stUtzen. 1st 

der Einwand der fehienden AusfUhrbarkeit verspätet vorge-

bracht, so legt es der Charakter des Einspruchsverfahrens 

den Einspruchsinstanzen nahe, der schnellen Verfahrens-

beendigung den Vorzug zu geben und sich nicht auf em 

langwieriges Beweisverfahren mit ungewissem Ausgang 

einzulassen. 

Der "Ermittlung von Mits wegen" i.S.v. Artikel 114 EPU 

werden hier durch andere Verfahrensgrundstze Grenzen ge-

setzt. Soiche Grundsätze mögen sich vor alien ergeben aus 

den Charakter des Einspruchsverfahrens als eiriem sunmari-

schen und schnellen Verfahren, aus dem ailgemeinen Grund-

satz der Verfahrenskonzentration oder aus einer Beweis-

last des Einsprechenden. Eine Situation der letztgenann-

ten Art hatte sich in Fall der Entscheidung T 219/84 

"Zeolithe/BASF" (Axntgbl. EPA 1986, 211) ergeben. Dort 

stelite die Einsprechende die erfinderische Tätigkeit mit 

der Behauptung in Frage, daB die mit der Erfindung er-

zielten Ergebnisse nicht liberraschend, da auch mit tib-

lichen Methoden bereits realisierbar gewesen seien. Die 

Kainmer vermochte sich aus eigener Sachkunde weder diese 

Béhauptung noch die gegenteilige Behauptung der Patent-

inhaberin zu eigen zu machen. Da die Kainmer sich nicht in 

der Lage sah, den zutreffenden Sachverhalt im Wege der 

"Ermittlung von Ants wegen" festzustellen, ging dieser 

Nachteil des ungeklárten Sachverhaits zu Lasten der Em- 

sprechenden (a.a.O. Leitsatz I und GrUnde Nr. 12). 

14.3 	Schlie2lich können hier auch nicht die GrUnde geltend 

gemacht werden, die in Fall verspätet vorgebrachter 
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Ikumente die Verspätung entschuldbar erscheinen lassen. 

Versuche, die die Ausfihrbarkeit einer Erfindung in Frage 

stellen, werden nm1ich nicht zufällig gefunden, sondern 

gezielt durchgef°ührt. Soiche Versuche aber mul3 ein Ein 

sprechender vor Einlegung des Einspruchs machen und nicht 

erst dann, wenn sich im Einspruchsverfahren zeigt, daI3 

der Einsprechende mit den EinspruchsgrUnden nach Artikel 

100 a) EPTJ vornehmlich also fehiender erfinderischer 

Ttigkeit nicht durchdringt. 

15. Aus den vorstehenden aligemeinen und dabei besonders auf 

die fehiende AusfUhrbarkeit bezogenen tYberlegungen kommt 

die Kammer zu folgender SchluBfolgerung: 

Wird fehiende AusfUhrbarkeit der Erfindung i.Sv, Artikel 

83 und 100 Buchst, b) EPU vom Einsprechenden erst nach 

Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht, so kann 

dieses Vorbringen nach Anwendung des Grundsatzes der "Er' 

mittlung von Arnts wegen" nach Artikel 114 (1) gemäl3 Ar' 

tikel 114 (2) EPU unberUcksichtigt bleiben. Die Ent-

scheidung Uber die BerUcksichtigung liegt in pf1ichtge 

mäl3en Ermessen der entscheidenden Instanz urid braucht 

nicht begrUndet zu werden. 

Das Vorbringen Uber die fehiende AusfUhrbarkeit in der 

BeschwerdebegrUndung der Einsprechenden bleibt daher 

unberUcksichtigt. 

16. Die Kammer hat erwogen, nach Artikel 112 EPU die Grof3e 

Beschwerdekammer mit den vorstehend erbrterten Rechts-

fragen zu befassen. Dies erschien jedoch zuntindest der 

zeit verfrUht. Zunchst soilte den interessierten Kreisen 

Gelegenheit zur Stellungnahme zur vorliegenden Entschei-

dung gegeben werden. Auch sind die Entscheidungen anderer 
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Beschwerdekanuuern bei gleichen und Shnlichen Sachver-

halten abzuwarten. 

17. Die Kaiumer hat ferner das von ihr allein aus dem euro- 

päischen Recht abgeleitete Ergebnis mit der Rechtslage in 

der Bundesrepublik Deutschland verglichen. Dies erscheint 

gerechtfertigt, weil es in diesem Vertragsstaat ein Em-

spruchsverfahren Minlicher Konzeption gibt. Es ist fest-

zustellen, daB die von der Kanimer erzielten Ergebnisse 
den Grundsätzen entsprechen, die der Bundesgerichtshof in 

seiner Entscheidung "Gleichstromfernspeisung" vom 2. Juni 

1977 (GRUR 1978, 99 = Bi. f. PMZ 1977, 277) dargelegt 

hat. Hinzuweisen ist auch auf Schulte, Kommentar zum 

deutschen Patentgesetz, 3. Aufi, § 59, Rdn. 56, 57 und 

61, und auf die dort zitierten weiteren Entscheidungen. 

18. Nicht zuletzt hat die Kammer auch ihre eigenen Entschei- 

dungen mit Minlichen Verfahrensfragen UberprUft und fest-

gestelit, daB zu diesen vorangegangenen Entscheidungen 

keine WidersprUche bestehen. 

18.1 	Die Entscheidung T 01/80 vom 6. April 1981, Axntsbl. EPA 

1981, 206 - "Reaktionsdurchschreibepapier", sieht die 

Vorlage von Versuchsergebnissen als rechtzeitig i.S.v. 

Artikel 114 (2) EPU an, falls mit diesen die - auch im 

Beschwerdeverfahren noch mögliche - Abwandlung der Auf-

gabe gerechtfertigt wird. In der Entscheidung T 129/82 

vom 14. Februar 1984, unveröffentlicht, wurden Versuche 

als rechtzeitig in Betracht gezogen, die erst auf einen 

negativen Bescheid der Beschwerdekammer hin vorgelegt 

wurden. 

18.2 	Die Entscheidung T 183/83 vom 13. Dezember 1984, unver- 

öffentlicht, berUcksichtigt vom Einsprechenden erst mit 

der BeschwerdebegrUndung vorgelegte Versuchsergebnisse, 
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mit denen fehiende AusfUhrbarkeit i.S,v. Artikel 100 b) 

EPU bewiesen werden sollen. Der Fall unterscheidet sich 

vom vorliegenden in zweierlei Hinsicht. Einmal wurde der 

betreffende Einspruchsgrund, wenn auch ohne experimen 

tellen Beleg, bereits bei Einlegung des Einspruchs gel 

tend gemacht, zum andern waren die erst in der Beschwer 

deinstanz vorgelegten Versuchsergebnisse erkennbar nicht 

geeignet, die AusfUhrbarkeit der Erfindung nach dem 

Streitpatent in Frage zu stellen. Die Kainmer konnte hier 

ohne jede Verfahrensverzögerung die vorgelegtenVers.ichs 

ergebnisse sachlich wUrdigen. Dies lag im Interesse der 

Patentinhaberin. Der Einsprechenden,. deren Vorbringen 

nicht zum Erfoig fUhrte, wurde in der Verhandlung volles 

rechtliches GehBr gewhrt0 

18.3 	In der Entscheidung T 273/84 vom 21. März 1986, wird ver 

öffentlicht, fUhrte&die Kammer von drei versptet vor-

gelegten Eritgegenhaltungen eine ala nicht Ubergehbar in 

das Verfahren em. Die voile Gewährung rechtlichen Gehbrs 

gegenUber der Patentinhaberin steht allein schon deswegen 

auBer Frage, weil die Sache zur erneuten PrUfung an die 

Vorinstanz zurUckverwiesen wurde. 

In der Entscheidung T 271/84 vom 18. März 1986, wird ver 

bffentlicht, ist auf die Bedeutung einer Abwägung zwi-

schen Verfahrensverzögerung und dem Grad der Relevanz des 

Vorbringens hingewiesen 
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18.4 	In all diesen Entscheidung handelt es sich urn die Aus- 

Ubung von Ermessen nach Artikel 114 (2) EPfJ. Die Fälle 

machen auch deutlich, da3 es einer Rechtfertigung, also 

einer BegrUndung der ErmessensausUbung gegenliber den 

Beteiligten nicht bedarf. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird entschieden. 

Die Beschwerde wird zur°ückgewiesen. 
/ 

Der Geschftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

(J. RUckerl) 
	

(K. Jahn) 
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