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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die am 11. Juli 1983 eingereichte europãische Patentanmel- 

dung 83 106 772.3, weiche die Veräffentlichungsnuinmer 

100 017 trägt, ist durch die Entscheidung der Prufungsab-

teilung vom 14. April 1986 wegen VerstoBes gegen Art. 83 

EPU zurückgewiesen worden. 

Der Zurückweisung haben die am 05. Februar 1986 eingegan-

genen Patentansprüche 1 und 2 sowie die am 23. April 1985 

eingegangenen Patentanspruche 3 bis 5 zugrundegelegen. Der 

Anspruch 1 lautete: 

Magnetischer Aufzeichnungsträger, bestehend aus einem 

nichtmagnetischen Trägermaterial und einer Magnetschicht, 

erhalten durch schichtförmiges Auftragen einer Dispersion 

eines anisotropen niagnetischen Materials in der Lösung 

eines Gemisches aus zwei organischen Polymeren und 

Zusatzstoffen auf das Trägermaterial, Vernetzen der beiden 

Polymeren mit Polyisocyanat und Trocknen der Schicht, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Bindernittelgeniisch aus der 

• 	Komponente 1, einein niedermolekularen OH-gruppenhaltigen 

Polyharnstoffurethan mit einer OH-Zahl zwischen 30 und 160 

und einem Molekulargewicht (Zahienmittel) zwischen 1500 

und 40000, weiches aus 

l.IA 1 Mol eines Polydiols mit einem Molekulargewicht 

zwischen 400 und 4000, 

l.IB 0,2 bis 10 Mol eines Diols mit 2 bis 18 Kohlenstof f-

atomen, 

i.ic 0,1 bis 4 Mol einés primãren oder sekundären Amino- 

alkohols mit 2 bis 20 Kohienstoffatomen und 

1.11 1,20 bis 13 Mo). eines Diisocyanats mit 6 bis 30 

Kohienstoffatomen, wobei der Anteil der NCO-Gruppen 

des Diisocyanats, bezogen auf die Komponenten l.IA 

bis l.IC, 65 bis 95% der ãquivalenten Menge an OH-
und NH-Gruppen beträgt, 
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hergesteilt wird, mit der MaBgabe, daB ein unpigmentierter 

mit Polyisocyanat vernetzter Film aus dieser Komponente 1 

eine ReiBfestigkeit (nach DIN 53 455) gr68er als 15 N/nun 

eine Reil3dehnung (nach DIN 53 455)gr6Ber als 50%, einen E-
Modul (nach DIN 53 457) gröBer als 150 N/nun und eine 
Pendelhärte (nach DIN 53 157) von 30 bis 140 s aufweist, 
und der Komponente 2, einem physikalisch trocknendein 
Bindemittel besteht. 

Von diesem unterscheidet sich der gleichfalls unabhängige 

Anspruch 2 bei sonst identischem Wortlaut dadurch, daB die 

Obergrenze der Komponente 1.IB 9 Mol und die Untergrenze 
der Komponente 1.11 1,25 beträgt, daB zusätzlich eine Kom-
ponente 1.ID ("0,01 bis 1 Mol eines Triols mit 3 bis 18 
Kohlenstoffatomen")zugegen ist und daB der Anteil der NCO-
Gruppen des Diisocyanats auf die Komponenten 1.IA bis 1.ID 
bezogen wird. 

In der Entscheidung Uber die Zuruckweisung führt die PrU-

fungsabteilung u.a. folgendes aus: In den beiden unabhãn-

gigen AnsprUchen sei die Komponente 1 des Bindeinittelge-

misches einerseits durch die Merkinale l.A bis I.0 bzw. I.D 

und II und andererseits durch bestinunte mechanische Eigen-
schaften charakterisiert, die ein unpigmentierter, aus 

Komponente 1 und einem Polyisocyanat unter Vernetzung er-
haltener Film aufweise. Diese Eigenschaften seien nicht 
nur von der Zusainmensetzung der Komponente 1 abhàngig, 

sondern auch von der Art und Menge des Vernetzungsmittels 

und von den sonstigen Bedingungen. Genauere Angaben hierzu 

fehiten in den Unterlagen. Aus diesen gehe lediglich her -
vor, daB die Komponente 1 getestet werden mUsse. Erst in 

der Eingabe vom 4. Februar 1986 werde erläutert, wie Un-

piginentierte Lackfilme aus Hydroxyigruppen enthaltenden 

Mischpolymerisaten und Polyisocyanaten hergesteilt werden 
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kóñnten. Die vermeintliche Erfindung sei nicht so deutlich 

und vollstândig of fenbart, daB ein Fachmann sie ausführen 

könne. 

II. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit 

dem am 11. Juni 1986 unter Entrichtung der vorgeschriebe-

nen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die am 14. August 1986 

per Telex eingereichte Begrundung hat sie am 16. August 

1986 schriftlich bestãtigt. Die Beschwerdeführerin ver-

tritt darin im wesentlichen den Standpunkt, daB die Of fen-

barung einer Erfindung sich an den Fachmann auf dem be-

treffenden Gebiet richte und keine Gebrauchsanweisung für 

jederinann sei, was auch aus den Richtlinien für die Prü-

fung liii Europäischen Patentamt hervorgehe (vergi. C II 

4.9, C IV 9.6). Der Bindemittel-Fachmann entnehme der vor-

liegenden Patentanineldung, daB das betreffende Bindemit-

telgemisch die Komponenten 1 und 2 enthalten müsse, daB 

die Komponente 1 ein Polyharnstoffurethan der im Anspruch 

1 bzw. Anspruch 2 angegebenen Zusammensetzung sei und daB 

din aus Komponente 1 und einem Polyisocyanat hergesteilter 

(unpigmentierter) vernetzter Film die .festgelegten mecha-

nische Eigenschaften aufweisen müsse. Damit sei dem Fach-

mann die entscheidende Richtung für sein Handein vorge-

geben. Bezüglich weiterer Einzelheiten bei der Durch-

führung von Versuchen könne er auf die Hinweise in der 

Beschreibung und auf seine Fachkenntnisse zurUckgreifen. 

Die Beschwerdeführerjn verweist zur Stütze ihrer Auffas-

sung auf die anschlieBend aufgeführte ailgemein zugãng-

liche Literatur. Von den Zitaten seien die mit 2b, 3, 4 

und 5 bezeichneten bereits in der Eingabe vom 4. Februar 

1986 genannt worden. Die Prüfungsabteilung hätte letztere 

unverständl icherweise nicht berücksichtigt. 
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(1) Kunststoffhandbuch, Band VII, Polyurethane, Karl 

Hanser-Verlag, München, 1976, Seiten 90 bis 93; 

Polyurethanlacke, von K. Weigel, Holz-GmbH Mering, 

1966, Seiten 28 bis 29; 

bc. cit., Seite 114; 

Technische Merkblãtter der Fa. Bayer Uber Desmodur/-

Desmophen für Polyurethanlacke, Desmodur L Ausgabe 

1.12.1976, Seiten 1 bis 4; 

Ulbmann's Enzyklopãdie der Technischen Chemie, Band 

19, Stichwort Polyurethane, Seiten 314 und 315; 

DE-A- 2 021 178. 

III. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, den Zurückweisungsbe- 

schiuB aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Pa-

tentansprüche 1 und 2, eingegangen am 5. Februar 1986, so-

wie der Patentansprüche 3 bis 5, eingegangen am 

23. April 1985, zu erteilen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist daher zulãssig. 

Die Streitanmeldung betrif ft magnetische Aufzeichnungstrã-

ger, die aus einem nichtmagnetischen Trãgermaterial und 

einer darauf befindlichen Magnetschicht bestehen, welch 

letztere das feinteilige anisotrope magnetische Material 

in einem organische Polymere unifassenden Bindemittel dis-
pergiert enthàlt. 

Magnetische Aufzeichnungstrãger dienen zur Aufnahme und 

Wiedergabe von Ton, Bud und Daten. Dabei wird die flüs-

sige Dispersion aus Magnetpulver und organischer Binde-

mittellôsung nach der Beschichtung des inerten Trägers 
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5 	 T 307/86 

einem Magnetfeld ausgesetzt, so daB die magnetisierten 

Nadein in Aufzeichnungsrichtung gedreht werden. Durch den 
darauf folgenden Trockenvorgang wird die Lage der Teilchen 

1111 Bindemittelfilm fixiert. Die Verteilung des inagneti-

schen Pigments mi organischen Bindemittel und seine Aus-

richtung im magnetischen Feld werden von der Natur des 

verwendeten Polyineren beeinfluBt. Als Bindemittel komrnt 
eine Vielzahl von Polymeren in Betracht; geeignete Poly-

urethane erhält man beispielsweise durch Uinsetzung von 

hydroxyigruppenhaltigen Polyethern oder Polyestern mit 

Polyisocyanaten. Zur Verbesserung der Laufeigenschaften 

werden diese Polymermischungen häufig noch mit Polyiso-

cyanaten vernetzt. liii vorliegenden Fall geht es darum, 

durch Verwendung geeigneter Bindemittel eine einphasige 

Dispergierung des niagnetischen Materials und kurze Dis-

pergierzeiten bei geringem Lösungsmitteleinsatz zu er- 
reichen und dadurch letztlich die elektroakustischen 

Eigenschaften der inagnetischen Aufzeichnungsträger zu 
verbessern. 

3. 	Die Streitanmeldung war zurückgewiesen worden, weil das 

die Vernetzung der Komponente 1 mit einein Polyisocyanat 

betreffende, in den Ansprüchen 1 und 2 gleichermaBen be-

anspruchte Merkinal in den Anineldeunterlagen nicht in einer 

deni Erfordernis des Art. 83 EPU entsprechenden Form 
angegeben sei. 

Art. 83 EPU schreibt vor, daB die Erfindung in der euro-

päischen Patentanmeldung so deutlich und vollstãndig zu 

of fenbaren ist, daB ein Fachinann sie ausführen kann. 

Das setzt voraus, daB den Annieldeunterlagen alle erf in-

dungswesentlichen Merkmale entnommen werden kônnen, die 

den Fachniann in die Lage versetzen, die Lehre nach deni 

Streitpatent zu verwirklichen. Indes braucht dem Fachmann. 
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nicht in allen Einzelheiten vorgeschrieben zu werden, was 

zu tun ist. Wenn sich die betreffenden Details unschwer 

aus der Beschreibung ermitteln lassen oder wenn er auf 

sie nicht unmittelbar angewiesen ist, ist es nicht er-

forderlich, diese konkret zu nennen. Die Frage der hin-

reichenden Of fenbarung kann jedenfalls nicht allein voni 

Inhalt der PatentansprUche her beurteilt werden (T 14/83 - 

3.3.1, Abi. 1984, 105; T 48/85 - 3.3.2 vom 18. November 

1986; T 123/85 - 3.3.2 vom 23. Februar 1988, zur Veröf-

fentlichung mm Amtsblatt vorgesehen). 

3.1 	Es 1st daher zu untersuchen, inwieweit die vorliegenden 

Unterlagen diesen Vorstellungen entsprechen. 

Bei der Komponente 1 des Bindemittelgeinisches handelt es 

sich urn ein niedermolekulares, thermoplastisches Polyure-

than, das durch die OH-Zahl, das Molekulargewicht sowie 

seine Herstellung aus vier (Ansprüche 1 und 3) bzw. fünf 

(Ansprüche 2 und 3) Bausteinen charakterjsjert ist. Na-

heres über die betreffenden Bestandteile IA (Polydiol), lB 

(Diol), IC (Aminoalkohol), gegebenenfails ID (Triol) und 

II (Diisocyanat) findet man in der Beschreibung auf den 

Seiten 8 letzter Absatz bis 12 Absatz 1. un Anschlul3 daran 

wird erlãutert, wie die Umsetzung des Diisocyanats (II) 

mit den Ubrigen Bestandteilen (IA - IC bzw. ID) generell 

zu erfolgen hat. 

Die Komponente 2 steilt ein therinoplastisches, hochmole-

kulares, physikalisch trocknendes Bindemittel dar, das 

sich von Polyurethanelastomeren, Phenoxyharzen, Polyvinyl-

formal, Vinyl-Acrylat-Copolymeren oder Celluloseestern 

ableitet (Ansprüche 4 und 5, Beschreibung Seiten 15 bis 

17). 
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3.2 	Das Hauptaugeninerk muJ3 sich indes aufgrund der Beanstan- 
dung durch die Prufungsabteilung auf das die Vernetzung 

der Komponente 1 mit einem Polyisocyanat (Komponente 3) 

Bezug nehinende Merkmal richten, welches in den beiden Un-

abhängigen PatentansprUchen mit gleichemn Wortlaut vor-

komnmt. Der betreffende Passus in den Ansprüchen 1 und 2 

besagt einschränkend, daB nicht sämtliche, unter die De-
finition der Komnponente 1 fallenden Polyurethane für den 

vorgesehenen Zweck, d.h. für die Herstellung von magneti-

schen Aufzeichnungsträgern mit verbesserten elektroakusti-

schen Eigenschaften geeignet sind, sondern nur solche, 
weiche sich mit besagten Polyisocyanaten zu Lackfilmen 

verarbeiten lassen. Diese müssen in unpigmentiertemn Zu-

stand bestimmten mechanischen Eigenschaften genUgen. Be-

züglich der Bestinunung dieser Eigenschaften wird auf em-
schlãgige DIN-Normen verwiesen. Bedenken, daB derartige 
Untersuchungen, nicht ohne weiteres durchgeführt werden 
könnten, etwa weil sie in der Beschreibung nicht aus-

führlich genug erlãutert sind, wurden seitens der Prü-

fungsabteilung nicht geãul3ert. 

Damit spitzt sich alles auf die Frage zu, ob die Fest-

stellung, daB die Anmneldung keine genaueren Angaben über 

die Art des Polyispcyanats (Vernetzungsmittels, Komnponente 

3) und die zu verwendende Menge dieses Polyisocyanats ent-

halt und daB nicht of fenbart sei, wie man geeignete Kom-

ponenten 1 ermittein könne, die den Tenor des Zurückwei-

sungsbeschlusses ausmachen, zutref fend sind oder nicht. 

	

3.3 	Schon bei oberflächlicher Durchsicht der Beschreibung 

stäfit man auf Seite 20 im zweiten, vollstãndigen Absatz 

auf Ausfuhrungen, die sich mit "der Vernetzung der beiden 

Koinponenten des Polyurethan-Bindemnittelgemisches mit Poly-

isocyanaten" befassen. In deni darauf folgenden Absatz wird 

auf die Menge an zuzusetzendem Polyisocyanat eingegangen 
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und das OH/NCO-Verhältnis angesprochen. Auf Seite 14 sind 

unter Absatz 3 für die Vernetzung geeignete Katalysatoren 

genannt. Die Verarbeitung der Magnetpiginentdispersion nach 

dem Zumischen des Polyisocyanatvernetzers wird auf 

Seite 19 unten erlãutert. Schlie3lich sind in den Beispie-

len 1 bis 6 einsatzfähige, durch ihre elektroakustischen 

Daten charakterisierte magnetische Abzeichnungstrãger, 

also Endprodukte, beschrieben, bei deren Herstellung aller 

Wahrscheinlichkejt nach die hier in Rede stehende Ver-

netzungsstufe mit durchlauf en wird. 

	

3.4 	Auf all diese Zusanunenhänge geht die Prüfungsabteilung in 

ihrem ZurUckweisungsbeschluB nicht em, so daB allein 

schon deswegen die bloBe Feststellung, daB der Streit-

gegenstand nicht in ausreichendem MaB of fenbart sei und 

der Fachmann die Erfindung nicht ausführen könne, 

fragwürdig erscheinen mul3. Besonders schwer wiegt, daB die 

Prüfungsabteilung gerade jene, die Vernetzung mit der 

Komponente 3 betreffenden technischen Details in der 

Beschreibung und in den Beispielen, weiche voin Umfang her 

nicht unbedeutend sind und weiche hier. vorrangig 

interessieren, nicht analysiert und aus der Gesaintschau 

von Anspruch-Beschreibung-Beispielen bewertet, sondern 

ohne davon Notiz zu nehmen kurzerhand übergangen hat. 

Obige Behauptungen bezüglich der mangeihaften Of fenbarung 

und der Nichtausführbarkeit der Erfindung stUtzen sich 

dementsprechend auf keinerlei nachprüfbare Umstände und 

sind insoweit nicht haitbar. 

	

3.5 	In noch einem weiteren Punkt ist die Prüfungsabteilung 

ihrer Begründungspflicht nicht nachgekoinrnen. 

Die im Verlauf des Prüfungsverfahrens von der Beschwerde-

führerin angezogene Literatur (2b, 3 bis 5), weiche diese 

zusätzlich als Beleg dafür angeboten hat, daB der Fachmann 

01744 



V 
g 	 T 307/86 

die zur Ermittlung von geeigneten Koinponenten 1 erforder-
lichen Versuche und auch die Vernetzung der drei Bindemit-

telkomponenten aufgrund der vorhandenen Anweisungen und 

seines Wissens habe ohne Schwierigkeit ausführen können, 
wird in dein Zurückweisungsbeschlul3 mit keineni Wort er-

wähnt, geschweige denn einer kritischen Wurdigung unter-

zogen. Somnit bleibt beispielsweise of fen, ob liii vorliegen-

den Fall wegen unzureichender Angaben tatsächlich auf wei-

tere Dokumnente zurückgegriffen werden mu13, - bejahenden-

falls - ob jene Dokumnente (1 und 2a nunmehr inbegriffen) 

als zunm allgemeinen Wissensstand gehörig anzusehen sind, 
weicher Inforinatjonswert ihremn Inhalt aus der Sicht des 

Fachmanns zukonunt und weiche Qualifikation an den hier 

angesprochenen Fachnmann zu stellen 1st (dazu T 206/83 - 

3.3.1, Abl. 1987, Seite 5 ff, insb. Ziff. 5 und 6; Richt-

linien für die Prüfung un europäischen Patentamt, Teil C, 
Kapitel 11.4.1, 4.6, 4.9; Kapitel IV 9.6). 

4. 	Mit ihrer vorschnell verfUgten Zuruckweisung hat sich die 

Prüfungsabteilung über ein fundamnentales, verfahrungs- 

rechtliches Prinzip, nänilich das derPflicht, eine 

Entscheidung ausreichend zu begründen, hinweggesetzt. 

Dazu gehört, daJ3 auf wichtige Tatsachen (Beweismittel) und 

Arguniente der Gegenseite sorgfältig einzugehen 1st und daB 

die Begründung hinsichtlich der entscheidungswesentlichen 

strittigen Punkte vollständig sein nrnB (Regel 68 (2) EPU; 

vgl. auch Richtlinien, Tell E, Kapitel X). 

Nachdem dies bislang nicht geschehen 1st, kann eine letzt-

instanzliche UberprUfung der Frage, ob de r Streitgegen-

stand der in Art. 83 EPU vorgeschriebenen Form entspricht 

oder ob die vorhandenen Anineldeunterlagen ein für den 

Fachmnann nicht oder nur unter erheblichemn Aufwand über-

brückbares Informnationsdefjzjt aufweisen, nicht erfolgen. 
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Der angefochtene BeschluB hat wegen der aufgezeigten 

Mängel keinen Bestand. 

Unter den gegebenen Umstãnden verbleibt der Kanuner nur, 

von ihrem in Art. 111 (1) EPU eingeräumten Ermessen Ge-

brauch zu machen und die Sache zur Fortsetzung der Prüfung 

an die erste Instanz zurückzuverweisen. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der angefochtene BeschluB wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung der 

Prüfung, unter besonderer Berücksichtigung des Art. 83 

EPU, zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 P.Lançon 
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