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Orientierungssatz 

Beschreibungsanpassungen soliten ökoriornisch durchgefQhrt werden. Sie haben 
sich auf das unbedingt Erforderliche zu beschranken. Komplette Neuschriften 
sind daher in der Regel nicht einzureichen (Punkt 3 der Grunde). 

Von der Kamrner der Vorinstanz überlassene Beschreibungsanpassung eroffnet 
nichc die Moglichkeit, die vorher rechtskrafcig festgescell:e GQlcigkeit der 
Patentansprüche erneut in Frage zu stellen (Punke 1 der GrQnde, entsprecher.d 
T 934/91) 
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Mitglieder: 	R.K. Spangenberg 
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T 113/92 

Sachverhalt und Anträge 

Das auf die europäische Patentanmeldung 81 106 934.1 an 

7. Nãrz 1984 aufgrund von 10 Patentansprüchen erteilte 

europäische Patent 0 047 506 Patent wurde an 

26. April 1988 auf fünf Einsprüche hin widerrufen. Auf die 

Beschwerde der Patentinhaberjn hat die Kararner mit der 

Entscheidung T 317/88 die Sache an die Einspruchsabteiluna 

zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent gestützt auf 

geänderte Anspruche 1 bis 8 und eine rioch anzupassende 

Beschreibung aufrechtzuerhalten. Der geänderte Anspruch 1 

hatte folgenden Wortlaut: 

"Hitzehärtbares Beschichtungsnittel, bestehend aus einer 

Lösung eines hydroxylfunktionellen Bindernittels und eines 

geblockten Polyisocyanates in einern diese beiden Bestand-

teile lösenden organischen L6sungsritte1 und gegebenen-

falls üblichen Piginenten, Pignentfarbstoffen, Füllstoffen 

und anderen Zusatzstoffen, dadurch gekennzeichnet, daI3 es 

ein suspendiertes, in dem Lösungsmittel im wesentlichen 

nicht gelöstes, feinteiliges Polyainid mit 10 bis 13 C-

Atotnen je Carbonamidgruope, eirier Kcrngr63e von nexinel 

60 pm und einer Schüttdichte von 0,20 bis 0,60 in einer 

Nenge von 5 bis 40 Gew. -% von hydroxylfunktionellem 

Bindemittel und geblocktem Polyisocyanat zusammen 

enthâlt." 

Mit ihrem am 17. September 1991 eingegangenen Schriftsatz 

hat die Patentinhaberin eine Reinschrift der geltenden 

Patentansprüche und eine geãnderte Beschreibung 

eingereicht, aufgrund deren die Einspruchsabteilung mit 

Entscheidung vom 6. Dezember 1991 das Patent in geândertem 

Umfang aufrechterhalten hat. In der Entscheidung wird 

festgestellt, die Beschreibung eritspreche den Erforder-

nissen des EPU. 

00091 	 .1... 



2 
	

T 113/92 

Gegen diese Entscheidung richten .sich die a 

5. Februar 1992 bzi. 15. Febru3r 1992 - je -.;eils unter 

gleichzeitiger Entrichtu ig der vorgeschriebenen Gebühr 

eingelegten Beschwerden, die an 2. April bzw. 

16. April 1992 begründet wurden. 

Am 17. Dezember 1992 hat - ohne Teilnahine cier ordnungs-

gernäJ3 geladenen beiden weiteren Verfahrensbeteiligten - 

eine mündliche Verhandlurig stattgefunden, in deren Verlauf 

die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine geänderte 

Fassung der Beschreibung eingereicht hat. 

Der einzige hiergegen aufrechterhaltene Ein.•;and der 

Beschwerdeführerin I betrifft die Angaben, die die 

Verwendung der Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 in 

Eandlackierverfahren betreffen. Hier seien in der 

Entscheidung T 317/88 als wesentlich dargesteilte Merknale 

lediglich beispielhaft erwähnt. 

Ferner hat die Beschwerdeführerin I Einwände gegen die 

Anspruchsfassung erhoben, über die die Kammer bereits in 

der Sache T 317 11 22 entschieder-. hatte. Hierzu :urcie 

vorgetragen, dieser Anspruchswortlaut entspreche nicht der 

aus den Entscheidungsgrunden hervorgehenden rechtlichen 

Beurteilung (ratio decidendi), sodaf3 eine Anderung des 

Anspruchswortlauts durch Aufnahine der in der Entscheidung 

als wesentlich bezeichneten Einbrennbedingungen in den 

Patentanspruch 1 erforderlich sei. 

Die Beschwerdeführerirt II hat zusätzlich ausgeführt, daB 

eine in Spalte 3, Zeilen 31 bis 34 vorgenommene Streichung 

die Auslegung des Schutzbereichs der geltenden Patent-

ansprüche berühre und un I-Iinblick auf Artikel 123 (3) EPU 

bedenklich Se!. Sie hat auBerdem darauf aufmerksamn 

gemnacht, daB ihr der der angefochtenen Entscheidung 

zugrundeliegende Beschreibungstext erstinals mit der 

00091 	 . . 



3 	 T 113/92 

angefochtenen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden 

sei - ein Einwand, de:n sich die Besch.zerdeführerin I 

angeschlossen hat - und daJ3 es verfahrensbkoncischer 

gewesen ware, die nicht sehr uitfangreichen Anderungen in 

einer Kopie der Patentschrift durchzuführen und nicht eine 

vollständige Neuschrift einzureichen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentir.haberin) hat erklàrt, die 

von der Beschwerdeführerin I genannten Angaben zur 

Verwendurig der anspruchsgeinä8en Beschichtungsrnittel seien 

so zu verstehen, daB beiin Bandlackierverfahren die dort 
genannten Härtungsbedingungen zwingend einzuhalten seien. 

Für andere Methoden wie das Spritzverfahren seien jedoch 

andere Bedingungen erforderlich. Die von der Beschwerde-

führerin I gewünschte Streichung könnte zu einer 

ungerechtfertigten einschränkeriden Auslegurig der Patent-

ansprüche führen. un übrigen sei der Wortlaut der Patent-

ansprüche durch die Entscheidung T 317/88 unanfechtbar 

festgelegt. Eine Neuschrift der Beschreibung habe sie nur 

vorgelegt, well dies regelinäBig von den Einspruchs-

abteilungen des EPA gefordert werde. 

Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufheung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdeführerin II hat zuletz.t keinen Antrag 

gestelit. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, der Aufrechterhaltung 

des Patents die in der inündlichen Verhandlung eingereichte 

Beschreibung zugrundezulegen. 

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

verkündet, dem Antrag der Beschwerdegegneriri 

stattzugeben. 

00091 	 . . 



4 	 T 113/92 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerden sind inso.;eit zuiässig, als sie sich cjagan 

die Anderungen der Beschreibung richten, über die die 

Kamrner noch nicht entschieden hatte. 

Indes rnul3 der Versuch der Beschwerdeführerjnnen scheitern, 

auf dein Ulnweg über die Beschwerde gegen eine Entscheidung 

der Vorinstanz über die von der Kaininer aufgegebene und von 

der Vorinstanz ausgeführte Beschreibungsanpassung eine 

Abänderung oder Aufhebung der von der Kainrner bereits 

getroffenen Sachentscheidung zu erwirken. Im vorarl-

gegangenen Besch'.•;erdeverfahren T 317/66 hat die Kammer ar.  

13. Juni 1991 elne abschlieBende Sachentscheidung 

getroffen und angeordnet, das Patent auf der Grundlage der 

Ansprüche 1 his 8 gernäI3 Hauptantrag sowie einer noch 

anzupassendan Beschreibung aufrechtzuerhalten. Inhalt und. 

Fassung der Patentansprüche sind sornit res iudicata und. 

nicht Gegenstand des anhàngigen Beschwerdeverfahrens 

T 113/92 (siehe hierzu die ausführlichen.Darlegungen in 

der zur Veröffentlichuna in AB1. EPA vorgesehenen 

Entscheidung T 934/91 vom 4. August 1992). 

1st - wie hier in vorangegangenen Beschwerdeverfahren - 

ein Patent durch Anderung der Patentansprüche beschränkt 

worden, so muB die Beschreibungsanpassung so erfolgen, wie 

es die Rechtsklarheit gebietet; d. h. es inuB dieser 

Beschränkung dadurch Rechnung getragen werden, daB alle 

Angaben beseitigt werden, die den eingeschrànkten Patent-

gegenstand nicht inehr erläutern und die nicht zuin 

Verständnis .der Erfindung erforderlich oder nützlich 

sirid. 

2.1 	Dies trif ft hier für die Anderung des die Spalten 1 und 2 

der Patentschrift überbrückenden Absatzes zu, der durch 
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die in der nündlichen Verhandlung überreichte Einfügung an 

den Wortlaut des Anspruchs 1 angepaBt wure. Ebenso '.:urcle 

deshaib in Spalte 2 jeder Hin;eis auf die Ver.:endung 

anderer als der. nuninehr noch beanspruchten Polyarnide nit 

10 bis 13 C-Atornen entfernt. In den Spalten 2 und 3 wurden. 

diejenigen Angaben über KorngröBen und Gewichtsverhält-

nisse entfernt, die den geltenden Ansprüchen nicht inehr 

entsprechen. 

2.2 	Die Karniner hat die von der Beschwerdeführerin II in diesen 

Zusaininenhang vorgetragenen Bedenken gegen den sich aus den 

letzteren Anderung ergebenden Wortlaut von Spalte 3, 

Zeilen 30 bis 37 der Patentschrift geprüft. In den 

erteilten Fassung lautete dieser Absatz v:ie folgt: 

"Die erfir.dungsgemä3en Beschichtungsrnittel enthalten von 

hydroxylfunktionellein Bindenittel und geblockter'. Poly- 

isocyanat gewöhnlich 10 bis 60, vorzugsweise 2. bis 

40 Gew.-%, wobei das Verhältnis von hydroxylfunktionellen 

Bindemittel zu geblocktem Polyisocyanat un Bereich von 0,5 

bis 5:1, vorzugsweise von 1 bis 1:3, liegt." 

Den geänderte Text lautet nunrnehr: 

"In den erfindungsgernãBen Beschichtungstnitteln beträgt das 

Verhãltnis von hydroxy1fun]tione11em Bindemittel zu 

geblocktein Polyisocyanat gewâhnhich 0,5 bis 5:1, vorzugs-

weise 1 bis 1:3." 

Die Beschwerdeführerin ineinte nun, den Ausdruck 

"gewôhnlich" habe sich nun auf die nunxnehr als wesentliche 

Merkmale in Anspruch 1 enthaltenen Gewichtsprozente 

bezogen. Das Mengenverhältnis von 0,5 bis 5:1 sei nach der 

erteilten Beschreiburig somit ein wesentliches Merkmal und 

nicht nur em "gewöhnhich" einzuhaltender Bereich, wie 

sich dies aus dein geänderten Wortlaut ergebe. 
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Diese Interpretation der erteilten Fassur1g der Patent-

schrift ist nach Uberzeugung der Kamer z•;ar rein 

linguistisch inöglich; sie steht aber in Widerspruch sozoh1 

zuin erteilten als auch dern geltenden Anspruch 1, die 

dieses Mengenverhältnis nicht als wesentliches Merkinal der 

erfindungsgenaBen Beschichtungsiitte1 enthalten. Daher ist 

das in Spalte 3 angegebene Mengenverhältnis nach Uber-

zeugung der Karniner keine strikt einzuhaltende Bernessungs-

regel, sor.dern lediglich ein Richtwert für den Normalfall. 

Der geänderte Wortlaut des genannten Absatzes enthält 

daher keine über den Inhalt der Patentschrift in der 

erteilten Fassung hinausgehende Information und ist daher 

weder Ira •Hinblick auf Artikel 123 (2) noch ira Hinblick auf 

Artikel 123 (3) in Verbindung nit Artikel 69 (2) EPU zu 

beanstanderi. 

	

2.3 	Hingegen war es ira Hinblick auf die von der Kanmer der 

E'ntscheidung T 317/86 zugrundegelegte Definition des 

Begriffs "hydroxylfunktionelles Bindernittel" (siehe 

Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgründe) erforderlich, die 

unzutreffende Definition dieses Begriffs in Sa1te 3, 

Zeilen 4 his 7 der Patentschrift zu streichen, worauf die 

Karnmer eigens hingewiesen hatte (siehe T 317/88, Nr. 5 der 

Gründe). 	 - 

	

2.4 	Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin I lä8t sich 

	

• 	aus der Entscheidung T 317/88 keineswegs herleiten, daB 

die ira Bandbeschichtungsverfahren einzuhaltenden 

Aushärtungsternperaturen und Einbrennzeiten zwingende 

Nerkmale der beanspruchten Erfindung seien, die deshalb in 

	

• 	der Beschreibung (siehe Patentschrift, Spalte 4, Zeile 26) 

nicht lediglich alsbeispielhaft hingesteilt werden 

dürften. Gegenstand des Patents ist nach dem geltenden 

Patentansruch 1 ein Beschichtungsinittel und dessen 

Verwendung, nicht aber eine bestiinnite Verwendung dieses 
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Mittels oder gar ein Anwendungsverfahren. Alle Arigaben, 

die sich auf irgendeine ursprunglich offerLbare Ver:en:1-

barkeit des beanspruchten Mittels beziehen, halt die 

Karnrner daher für nütziich zurn Verständnis der Erfindunc. 

Eine Streichung oder Anderung soicher Angaberi ist daher 

hier nicht erforderlich. 

	

2.5 	Ebenfalls nicht erforderlich und sogar bedenklich i 

Hinbiick auf Art. 123 (2) EPU war die Ergänzung der 

Ausführungsbeispieie durch die Beschwerdegegenerir. 

Gleiches gait für die Abhandiung der in Einspruchs-

verfahren zusätziich genarinten Druckschriften, die hier 

nicht zurn besseren Verständnis der Erfindung beitragen. 

.Diese Anderungen sind daher in der geitenden Eeschreibung 

zu Recht nicht xnehr enthalten. 

	

3. 	Die Karnrner halt die von der Besch;erdeführerin II als 

überfiüssig beanstandete Vorlage einer korp1etten 

Neuschrift der Beschreibung anstelle ether redigierten 

Fassung der gedruckten Patentschrift hier für 

unangebracht, da weite Teile der Patentschrift unverändert 

geblieben sind. Somit xnu3ten sich die Kammer und alle 

Verfahrensbeteiligten dern zeitaufwendigen Vergleich dieser 

unveränderten Beschreibungsteiie mit der gedruckten 

Patentschrift unterziehen, anstatt sich auf die einzig 

wesetitliche Frage konzentrieren zu kónnen, ob die 

vorgenomnmenen Anderungen der Beschreibung den Anspruchs- 

ãnderungen Rechnung tragen. Die Einreichung soicher 

unnötigen vollstàndigen Neuschriften verstöIt ganz 

offenkundig gegen den nach Kenntnis der Kammner in alien 

Vertragsstaaten praktizierten und daher auch bei Verfahren 

vor demn EPA unbedingt zu beachtenden Grundsatz der 

Verfahrensökorioxnie,wonach ein Verfahren so schnell, 

zweckmnäl3ig und kostengunstig wie mnäglich durchzuführen 

1st. 
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4. 	Der vorn Akteninhalt bestätigte Urnstand, daB die Beschwer- 

deführerinnen keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu der 

geânderten Beschreibung hatten, die der angefochtenen 

Entscheidung zugrundelag, stelit einen VerstoB gegen 

Art. 113 (1) EPU dar. Urn weitere Verzägerungen des ohnehin 

überlangen Verfahrens zu vermeiden, hat die Kainmer im 

Sinne der gebotenen Verfahrensôkonomie und mit Zustimmung 

der Parteien über die Beschreibungsanpassung selbst 

entschieden. Nachdexn die Kainmer den Beschwerden nicht un 
beantragten Umfang stattgibt, kommt eine Ruckzahlung der 

Beschwerdegebühr geinaB Regel 67 EPU nicht in Betracht. Im 

Hinblick auf den in Nr. 1, zweiter Absatz dargelegten 

Sachverhalt ware eine soiche Rückzahlung auch unbillig 

gewesen. 

Entscheidungs for-mel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Der Aufrechterhaltung des Patents 1st die in der inündlichen 

Verhandlung überreichte Beschreibung zugrundezulegen. 

Die Geschâftsstellenbeamtjri 	 Der Vorsitzende 

E. Gärgmaier 	 A. Jahn 
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