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Sachverhalt und Antrage
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Auf di e europdai sche Patentannel dung 84 114 749.9 wrde
das europdai sche Patent 0 144 965 aufgrund von elf
Ansprichen erteilt. Patentanspruch 1 hat fol genden
Wortl aut:

"Putzndbrtel als Trockennbrtel fir das maschinelle
Fordern und/ oder Putzen in einer Schaungl asgranul at und
nach ei ner Sieblinie zusamenpassende Zuschl agstoffe und
Bi ndem ttel enthaltenden Zusamenset zung, dadurch
gekennzei chnet, dall der Gew chtsanteil des Schaum

gl asgranul ats 8 bis 20 % bei einer Kornung von 1 bis

4 mm betragt, dall es weiterhin 7 bis 15 Gew chtsprozente
eines Mehls in Formvon Kal kst ei nnehl, Trassnehl,
Perlite, Quarzmehl und/oder Elektrofilterasche enthalt
und dalR es weitere nach einer auf einen hohen Full grad
ausgerichteten Sieblinie zum Schaungl asgr anul at

passende, ausschliel3lich m neralische Zuschl agstoffe und
ei nen Gewi chtsanteil von 10 bis 50 % eines m neralischen
Bindem ttels aufweist.”

Cegen die Patenterteilung |legte die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende 1) wegen fehl ender Neuheit und mangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a)) und die

Ei nsprechende Il (Verfahrensbeteiligte) wegen mangel nder
Ausf Uhrbarkeit (Artikel 100 b)) und mangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a)) Einspruch ein.
Zur Stiutze ihrer Vorbringen haben die Partei en auf

5 Dokunente verw esen, von denen i m Beschwerdeverfahren
nur di e fol genden noch herangezogen wurden:

D1 FR-A-2 307 092
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D5 Bergbau- Wssenschaft 13 (1966), Nr. 8, Seiten 323 -
326.

D e Einspruchsabteil ung hat die Einspriche zuruck-

gew esen. In der Entscheidung wird ausgefuhrt, dal die
Anf or derungen beziglich der Ausfihrbarkeit der Erfindung
erfallt seien. Chne Beweismttel, dall die beanspruchten
M schungen ei ne nicht ausrei chende

Ent m schungsstabilitat aufwei sen wirden, sei davon
auszugehen, dall mt dem Putzndrtel gemal Anspruch 1 das
Ent m schungspr obl em gel 6st werden konnte, und dalR der
Fachmann i m Rahnen des Anspruchs 1 im Stande sei, einen
ent m schungsst abil en Putznbrtel herzustellen.

Der Putznbrtel gemdll Anspruch 1 unterschei de sich vom
Put znbrtel gemdld D1 schon dadurch, dal der Putznortel
ein Trockennbrtel sei. Witer unterscheide er sich noch
durch ei ne andere Kornung des Schaungl ases und die
Verwendung eines Mehls in einer Menge von 7 bis 15 CGew. -
%

D e Erfindung befasse sich mt der Aufgabe einen
maschi nel | verarbeitbaren Trockenputz mt guter

War medamung her zustel | en. Kei ne der Ent gegenhal t ungen
bef asse sich mt diesem Problem Genma3 D1 werde auch ein
Put znbrtel mt guter VWarnedanmung hergestellt, jedoch
handel e es sich um einen NalBndrtel und es gebe keinen
H nweis, dal man bei Wegfall der walrigen Phase einen
brauchbaren Trockennbrtel erhalte. Aus den Entgegen-
hal t ungen gehe nicht in naheliegender Wi se hervor, dald
di e gestellte Aufgabe durch einen Trockenndrtel gemal
Anspruch 1 gel 6st werden konne.
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Cegen di ese Entscheidung hat di e Beschwerdef Ghrerin
Beschwer de er hoben und ei ne Begrundung hierzu

ei ngereicht. Am 14. Juli 1994 hat eine nindliche

Ver handl ung st attgefunden. D e Beschwerdefthrerin und
die weitere Verfahrensbeteiligte wurden entsprechend
ihren Mtteilungen von 3. Marz 1994 und 31. Januar 1994
i n der nundlichen Verhandl ung nicht vertreten.

Zur Begr indung der Beschwerde hat di e Beschwerdefihrerin
u. a. folgendes vorgetragen

D e Bestandteile und i hre Mengen, we sie in dem Putz
nach D1 aufgefihrt seien, stimen mt dem des

angegri ffenen Patents Uberein. Die Ansicht der

Ei nsprechenden Il zu dem Ent m schungsprobl em dafl3 ohne
Angabe von Di chte oder Gew cht der einzel nen

Best andtei | e di eses unl 6sbar sei, sei richtig. Es se
Uber haupt nicht erkennbar, was die Patentinhaberin
vorschl age, um di eser Entm schung zu ent gehen, denn der
wesentliche und andere Anteil in etwa 50 % der M schung
sei lediglich dadurch gekennzei chnet, dall "er nach einer
auf einen hohen Full grad ausgerichteten Sieblinie zum
Schaunygl asgr anul at passende, ausschliel3lich mneralische
Zuschl agstoffe" enthalte. Diese Formulierung sei fur den
Fachmann kei ne Anwei sung. Al's Fachmann kenne er die DI N
Nor m 1045 hinsichtlich der Zusamenset zung der

Zuschl age, aber wi e seien die Begriffe "Fullgrad"
"Sieblinie" und "Zuschl agstof fe" auszul egen?

Bei D1 handel e es sich auch um ei nen Trockennbrtel, der
erst zum Zei t punkt der Verarbeitung angenmacht werde,
genauso wi e der Trockenndrtel des Streitpatents. Auf
Seite 2 von D1 seien ein hydraulisches Bindemttel und
m neral i sche Zuschl agstoffe genannt, wie sie in
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kl assi schen Putzen enthalten seien. D e KOornung des
Schaungr anul ats und di e Verwendung ei nes Gestei nnehl s
sei en auch erwahnt. Dem Fachmann sei es anhei ngestellt,
ei ne grobere oder eine feinere Kornung zu verwenden. Mt
D1 werde dem Streitpatent die Neuheit genonmen.

Sel bst wenn di e Neuheit anerkannt werden sollte, so sei
kei nerlei erfinderisches Zutun zur Schaffung dieses

Put znbrtel s erforderlich. Der Putz bestehe aus

Bindem ttel, Zuschl agsstoffen und d askugel chen, d. h.
Stoffe, die bekannt seien und in jedem Putz vor kommen
kénnten, wie durch DL oder die US-A-4 086 098

nachgew esen. Ein Fachmann wi sse, wi e er einen

Put zndrtel oder Maschi nenputzndrtel zusamrensetzen kdnne
oder nusse. Die in weiteren Genzen variierenden
Mengenangaben wirden kei ne Erfindung ausmachen. D1
liefere einen Putz mt guter Warnmedanmmung und di eser sei
ein Trockenndrtel. Die Unterscheidung zw schen
Trockenndrtel und NaRnbrtel sei unsachgemall. Es sei auch
kein Vorurteil zu Uberw nden, da die Verwendung von
Schaungl as in Mirtel m schungen bekannt sei. Das Probl em
der Entm schung sei erst in Spalte 2, Zeile 16 des
Streitpatents erwdhnt und es gehe aus di esem Absat z
hervor, dalR es sich bei dem vorliegenden Mirtel gem sch
sowohl um ei nen trockenen als auch um ei nen nassen
Mortel handel n kénne. In jedem Fall werde jede M schung
mt Bindemttel dieser Art trocken hergestellt und
versandt. Erst fir die Verarbeitung werde Wasser

hi nzugef igt. Nall und trocken sei also kein Merkmal zur
Feststellung erfinderischer oder neuheitlicher Qualitat.

I n i hren Nachfol geschriftséatzen hat di e Beschwerde-
fahrerin diese Argunente bekraftigt, bzw erganzt und
sechs weitere Dokunente erstmalig i m Beschwerdeverfahren
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zitiert, darunter "Lueger Lexikon der Techni k", Band 11
Seite 549 (D7), "Lueger Lexikon der Techni k", Band 10,
Seite 487 (D10), und "U | mans Encykl opadi e der

techni schen Chem e", 4. Auflage, Band 2, Seite 302
(D12). Sie hat aul3erdem bezuglich der Neuheit, des
Begriffs "Fachmann" und der erfinderischen Tatigkeit auf
nmehrere Entschei dungen und auf Singer, Kommentar,

Eur opai sches Pat ent tiber ei nkonmen, Carl Heymanns Verl ag
verw esen. Sie hat insbesondere vorgetragen, dal3 der
Urst and, dalR es sich bei D1 um ei nen NaRBndrtel handel e,
von unt ergeordneter Bedeutung sei, weil die stoffliche
Zusamenset zung sich dadurch nicht &ndere. Der Fachmann
erkenne, dald irgendwann der NaRnbrtel ein Trockennbrte
sei, und dafl} bei &hnlicher oder identischer Zusanmen-
setzung, lediglich ausprobiert werden niisse, ob sich der
"trockene" NalRnmbrtel so verhalte, wie der im
Streitpatent beschriebene Trockennbrtel. Das Probl em der
Ent m schung habe di e Patenti nhaberin nicht geldst. D e
angebl i che Entm schungsstabilitat sei nur behauptet und
an keiner Stelle bew esen. Es sei nicht einmal in den
Bei spi el en ausgefihrt, wie die Mschung hergestellt
werde. In den weiteren Versuchen der Beschwerdegegnerin
(Schriftsatz vom 26. August 1991) seien weder eine
Zusanmenset zung der Gem sche noch das Anal yseverfahren
angegeben. GemalR D12 sei en KorngrofRe - und

D chteunt erschi ede fiur die Entm schbarkeit von
besonderem Ei nfl ul3. Di e D chteunterschi ede der
Bestandteil e des Gem sches genal3 Streitpatent seien aber
betréachtlich und |IielRen erkennen, dall die Herstellung
ent mi schungsfester Myrtel m schungen prakti sch unniglich
sei .

D e Beschwerdegegnerin hat u. a. fol gende Argunente
vor gebracht:
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D1 beschrei be einen Fertignbrtel auf Kunststoff-

di spersionsbasis, der in seiner Gundzusanmensetzung
bereits ohne weiteres verwendbar sei. Falls erwinscht,
konne di esem Fertigndbrtel kurz vor Verwendung noch eine
Zenent - Wasser - M schung bei gem scht werden. [Infol ge

sei nes hohen Gehal tes an Kunststoffdi spersionen sei der
Fertignobrtel breiform g oder flissig. Diejenigen

Probl eme, wel che beim Transport und Lagerung von
Trockennbrtel n auftreten wirden, seien in D1 weder
beschri eben, noch wirden sie tatsachlich auftreten. Die
Zusamenset zung Nr. 1 liege vor dem Zusatz der Zenent-
Wasser-M schung schon in Form einer Paste vor, da sie
m ndestens 5 CGew. - % Wasser enthalte, d. h. m ndestens
die Hal fte der gesanten WAssernenge. Es sei aus der
angegebenen Dichte des Putznbrtels zu entnehnen, dal er
ni cht maschinell forderbar sei

Zur Nachar bei tbarkeit des patentierten Gegenstands sei
zu benerken, dalR di e Patentanspriche und die
dazugehdri ge Beschrei bung konkrete Angaben machen und
dal3 di e angegebenen Anwei sungen von jedem Fachmann, aber
auch von jedem Laboranten ohne weiteres nacharbeitbar
seien. Er misse nur di e angegebenen Stoffe in der
angegebenen Menge abw egen und mtei nander verm schen.
Die Sieblinie der Zuschl agstoffe sei so einzustellen,
dalR i nsgesant ein hoher Fullgrad resultiere, d. h. dal
di e Hohl raunme zw schen den Schaungl asgranal i en
ausgefullt werden. Der Fachmann sei in der Lage anhand
der Angaben im Streitpatent di ese Bedi ngung ohne
weiteres zu erfillen.

Zum Cegensat z "Trockenndrtel - NaBndrtel " sei anzunerken
daR das "Anmachen mt Wasser" bei m sogenannten Nalnorte
bereits in der Fabrik geschehe. Der Mirtel werde dann
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mt Hlfe von Spezial fahrzeugen mt |angsamrotierenden
Behal tern zur Baustelle transportiert und dort
verarbeitet. Der sogenannte "Trockenndbrtel" sei eine
trockene, al so wasserfreie M schung, welche in diesem
trockenen Zustand von der Fabrik zur Baustelle
transportiert werde und eventuell |&angere Zeit

zwi schengel agert werde. Es sei in der Vergangenheit bei
der Verwendung des erfindungsgenmaf3en Putzndrtels an

ei ner Entm schung des Mirtels zurickzuf Ghrende Betri ebs-
st drungen ni emal s beobacht et worden, obgleich inzw schen
grofe Mengen dieses Mirtels hergestellt und verbraucht
wor den seien. Der Mirtel wurde dabei imtrockenen
Zustand teilweise uber 300 - 500 kmtransportiert.
Ferner wirden die vom Erfinder weiter durchgefihrte

Ver suche bestati gen, dall der erfindungsgenéal3e Mrtel

| ager- und transportstabil sei und sich ohne weitere
MaBnahnmen, w e zuséatzliches Honopgenisieren u. dgl. far
die Verarbeitung in automati schen Putzmaschi nen ei gne.

I n der mindlichen Verhandl ung hat di e Beschwer degegnerin
vorgetragen, dall der von der Beschwerdefihrerin erst im
Beschwer deverfahren geltend gemachte Ei nspruchsgrund
gemalR Arti kel 100 b) unzul &ssig sei. Di e Beschwerde-
fdhrerin habe ihren Einspruch innerhalb der Einspruchs-
frist ausschlielllich auf di e mangel nde Pat entf &hi gkeit
gemalR Artikel 100 a) gestutzt, so dal ihr nur ein
Beschwerderecht hinsichtlich des Artikels 100 a) zustehe
(vgl. Artikel 107). Die Uberprifung des Patents in bezug
auf den Ei nspruchsgrund des Artikels 100 b) sei dadurch
beendet worden, dal die Einsprechende Il von ihrem
Beschwer der echt kei nen Gebrauch gemacht habe. Im

Hi nblick auf die Entscheidung G 9/91 und die

St el  ungnahnme G 10/ 91 sei davon auszugehen, dafl} ein

Ei nsprechender, der seinen Einspruch auf einzel ne
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Ei nspruchsgr inde beschr éanke, bewuf3t auf die

Gel tendmachung der Ubrigen Ei nspruchsgrinde verzichte.
Daher konne er sich auch im Beschwerdeverfahren nur auf
die von i hmurspringlich geltend gemachten Ei nspruchs-
grinde stiutzen. GemalR G 10/91 diurfen i m Beschwerde-

ver fahren neue Ei nspruchsgrinde nur mt dem

Ei nver st andni s der Patentinhaberin geprift werden. Die
Pat ent i nhaberin gebe i hr Ei nverstandnis fir die Prifung
des fur die Einsprechende |I neuen Ei nspruchsgrundes

ni cht. Sel bst wenn das Vorbringen der Beschwerdefihrerin
zul assig ware, ware es i m Ergebni s unbegrindet, da die
Beschwer def threrin keine stichhaltig nachprif bare

| ndi zi en dafur geliefert habe, daR kei ne ausfihrbare
Lehre zum techni schen Handel n vorliege. Genmal3 T 406/91
trage di e Einsprechende die Beweislast fur die fehl ende
Ausf Uhr bar keit der Erfindung.

VII. D e Beschwerdefihrerin hat schriftlich die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents
beantragt. Die Verfahrensbeteiligte Ei nsprechende Il hat
i m Beschwer deverfahren keine Antrage gestellt. Die
Beschwer degegnerin hat die Zuruckwei sung der Beschwerde
beantragt .

Entscherdungsgrinde

1. D e Beschwerdefidhrerin hat die Zul &ssigkeit des auf

2672.D

Arti kel 100 b) gestutzten Ei nspruchsgrundes bestritten,

j edoch scheint sie die Zul assigkeit der Beschwerde nicht
in Frage zu stellen. Die Beschwerdefihrerin hatte wegen
fehl ender Neuheit und mangel nder erfinderischer

Tati gkeit des Gegenstandes des Patents (Artikel 100 a))

gegen das Patent Ei nspruch eingel egt und beantragt, dal3
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das Patent aus diesen G unden wi derrufen wird. Durch die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, die Einspriche

zur ickzuwei sen i st die Beschwerdefihrerin zweifel sohne
beschwert und di e Beschwerde erfullt daher die

Anf orderungen des Artikels 107 EPU. Di e Beschwerde
genugt auch den Erfordernissen der Artikel 106 und 108
und der Regel 64 und ist somt zul &ssig.

D e Kammer hat die Rel evanz der mt der Beschwerde-

begr indung und den Nachfol geschriftsatzen der
Beschwer def threrin, d. h. nach Abl auf der

Ei nspruchsfrist und somt verspatet vorgel egte

Dokunente US-A-4 086 098, US-A-3 764 357, DE-A-3 048 506
und US-A-3 183 107 gepruft. Sie ist zu dem Schl ul
gekommen, dall der Inhalt dieser Druckschriften nicht

ent schei dungser heblich ist, indem deren Beriucksichtigung
zu dem gl ei chen Ent schei dungsergebni s fuhren wirde.

| nf ol gedessen werden diese Druckschriften nicht in das
Verfahren eingefihrt (vgl. Artikel 114 (2) EPU)

Die restlichen auch erstmalig i m Beschwerdeverfahren
zitierten Dokunmente D7, D10 und D12 (Lueger Lexi kon der
Techni k und U | manns Encykl opéadi e der techni schen

Chem e), die das all genei ne Fachwi ssen veranschaul i chen,
wer den ber tdcksi chti gt.

Neuheit

D1 offenbart einen fl Ussigen oder pasteusen Putznbrtel
far AuRenputz, der Schaungl asgranul at al s war medammendes
Material in einer Menge von m ndestens 50 Vol .-%

ent hal t, wobei das Schaungl asgranul at ei ne Koérnung von 3
bis 9 mm aufweist (vgl. Seite 1, Zeilen 19 - 35,
Anspriche 1 und 2). Dieser Putzndrtel enthéalt aul3erdem
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Bindem ttel, Zuschlagstoffe und die Ublichen

Zusat zstoffe. Das Bindemttel besteht zum Bei spiel aus
ei ner Dispersion plastischer Polynmere i mWsser. Genmal
D1 kann man kurz vor Gebrauch ein hydraulisches

Bindem ttel (Kalk, Zenent oder sonstiges) beim schen, um
den Verputz zu erharten und vorhandenes Uberschissi ges
Wasser aufzunehnen (vgl. Seite 2, zeilen 8 - 15,
Anspruch 4). Die auf Seite 3 beschriebenen

Zusamenset zungen Nr. 1 und 2 enthalten einen relativ
hohen Anteil an Wasser (siehe die 50 % ge Verdinnung der
Di spersion von Vinyl- oder Acrylpolyneren in Wasser und
den Wasseranteil des kurz vor Verwendung bei gem schten
hydraul i schen Bindemttels), so dalR sie nicht als
Trockenndrtel betrachtet werden koénnen. Diese
Zusamenset zungen werden auch nicht in D1l als
Trockennort el m schungen bezei chnet sondern stellen

Bei spi el e der beanspruchten fl ldssi gen oder pasteusen

Put znbrtel dar und sind gebrauchsfertige Putznbrtel

Hi nsichtlich der Kornung des Schaungl asgranul at es hat
di e Beschwer degegnerin vorgetragen, dafl das Schaunygl as-
granulat mt einer Kornung von 1 - 4 nm genal
Streitpatent aus Granulaten mt unterschiedlichen, im
Bereich von 1 bis 4 nmmverteilten Korngro6l3en besteht.
Ei n sol ches Schaungl asgranul at unterschei det sich von
demin D1 verwendeten Schaungl asgranulat mt einer
Kornung von 3 - 9 mmdurch eine andere

Kor ngr 6Renverteilung. Somt unterscheidet sich der
Trockennortel gemall Anspruch 1 des Streitpatents
gegenuber dem Put zndrtel nach D1 m ndestens dadurch, dafl
es sich um einen Trockenndrtel handelt und dalR das
Schaungl asgranul at ei ne Kérnung von 1 - 4 mm aufwei st.
Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenuber D1
neu. Es wurde nicht bestritten, dal die anderen
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zitierten Dokunmente nicht neuheitsschadlich sind, so dafl
si ch n&ahere Ausfidhrungen hierzu erubrigen

Erfinderische Tatigkeit

Aus den vor her st ehenden Ausf thrungen hinsichtlich D1
geht hervor, dalR D1 kei nen Trockennbrtel sondern einen
fl Ussi gen oder pasteusen gebrauchsfertigen Mrtel
betrifft. Unter diesen Ursté&nden scheint dieses Dokument
ni cht den geei gneten Ausgangspunkt fur die Aufgaben-
stel lung darzustellen. Diejenigen Problene, welche beim
Massent ransport von Trockenndrtel n auftreten und wel che
dem Streitpatent zugrundeliegen, sind den Trocken-

nort el m schungen ganz spezifisch und nicht vergl ei chbar
mt den Probl enen, die beim Transport von sog.
NalBnmbrtel n vorkomen. We di e Beschwerdegegnerin
vorgetragen hat, ist dabei in Betracht zu ziehen, dal
NaRnmbrtel unter ganz anderen Bedi ngungen als
Trockenndrtel zur Baustelle transportiert wird. D e
weiteren innerhal b der Einspruchsfrist zitierten
Dokunent e betreffen keinen Putznbrtel. Unter diesen
Urst &nden wird der in der Einleitung des Streitpatents
erwdhnte Stand der Techni k beziglich Putzndrtel in
trocken gem schter Form als nachstliegender Stand der
Techni k betrachtet. GenalR Spalte 1 des Streitpatents

si nd schaungl asgranul at-, bindemttel- und

zuschl agstoffhal ti ge Trockenputzndrtel gemalR Cberbegriff
des Anspruchs 1 seit |angem bekannt. Al's Beispiel dafdur
wird in Spalte 1 des Streitpatents auf das Dokunent FR-
A-2 329 608 verw esen. Dieses Dokument offenbart einen
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| ei chten war medammenden Put znortel als Trockennbrt el

der einen hohen Anteil an Schaungl asgranul at, andere

| ei chte Zuschl agstoffe und ein mneralisches Bindemttel
w e Zenent, Kalk und G ps enthalt.

GemalR Streitpatent sind derartige Danmput ze nicht als
Massengut zu transportieren und nicht ohne weiteres
maschi nenver ar bei tbar. Der Trockenndrtel neigt dazu,
sich in Leicht- und Schweranteile zu entm schen, so dal3
der Massentransport dblicher Art zu verneiden ist.

Dengegenluber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende
Auf gabe darin gesehen werden, einen maschi nen-

ver ar bei t baren Trockenputzndrtel mt guten Warne-

dammei genschaften bereitzustellen, der fir den

Massent ransport eine ausrei chende Entm schungsstabilitat
auf wei st .

Zur LOsung di eser Aufgabe wird ein Trockennbrtel mt den
i m kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen

Mer krmal en vor geschl agen. Di eser Trockenndrtel enthalt 8
bis 20 Gew. -% ei nes Schaungl asgranul ats mt einer
Kérnung von 1 bis 4 nm 7 bis 15 Gew.-% eines Mehls in
Form von Kal kstei nnehl, TralBmehl, Perlite, Quarznehl

und/ oder Elektrofilterasche, 10 bis 50 % ei nes

m neralischen Bindemttels und weitere nach ei ner auf

ei nen hohen Ful |l grad ausgerichteten Sieblinie zum
Schaunygl asgr anul at passende, ausschliel3lich mneralische
Zuschl agst of f e.

I m Beispiel 1 des Streitpatents wrde ein Trockenndrte
nach Anspruch 1 hergestellt. In di esem Beispiel ist
ausdr ickl i ch erwahnt, dalRR di eser Trockennortel eine
trockene, |ose, schuttfahige und bl asfahi ge Masse
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wei t est gehend honogeni si erter Zusammenset zung bi | det,
di e sich beim Transport nicht entm scht und nach dem
Anmachen mt Wasser mt bekannten Putzmaschinen
verarbeitbar ist. Aus Spalte 2, Zeilen 16 - 21, des
Streitpatents geht auch hervor, dalR der Trockennbrte
gemalR Streitpatent eine ausreichende

Ent m schungsstabilitat fidr den Massentransport aufweist.
Aus Spalte 2, Zeilen 41 - 60, ist ferner zu entnehnen,
daR der mt dem streitpatentgemialRen Putznbrte
erzi el bare Festndrtel gute Warmedanmei genschaften
besitzt. ImH nblick auf diese H nweise und auf
Beispiel 1 und in Abwesenheit gegenteiliger Beweise
hierzu halt die Kanmer es fur plausibel, dal durch die
beansprucht e Trockenndrt el - Zusammenset zung di e

best ehende Auf gabe tatsachlich gel 6st worden i st.

D e Ausfihrungen der Beschwerdef Uhrerin in der
Beschwerdeschrift und in ihren Nachfol geschriftsatzen
dall das Probl em der Entm schung unter Berucksichtigung
der betréachtlichen D chteunterschi ede der Bestandteile
des Trockennbrtels genmald Streitpatent nicht gel 6st

wer den kdnne, wurden von der Beschwerdegegnerin
bestritten und stehen im Wderspruch zu dem H nweis im
Beispiel 1 des Streitpatents. Die Kamrer stellt jedoch
fest, dall die Beschwerdefdhrerin keinen Bewei s daf ur
erbracht hat, dall der Putzndbrtel gemalR Streitpatent

i nsbesondere genméall Beispiel 1 beim Transport nicht

ent m schungsstabil ist, obwohl sie die Beweislast dafudr
tragt. In der vorliegenden Situation reicht die

Behaupt ung der Beschwerdef ihrerin ohne jedes

Bewei smttel zur Stdtzung di eser Behauptung nicht aus,
um di e Kanmer zu Uber zeugen, dal3 di e best ehende Auf gabe
in bezug auf die Entm schungsstabilitat nicht gel 6st
wor den i st.

2672.D Y
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D1, dessen Inhalt im Rahnmen der Neuheitsprufung (vgl
Punkt 3) schon erdrtert worden ist, befal3t sich mt der
Auf gabe einen Putzndrtel zu schaffen, der die

War medamung von Geb&duden verbessert. D ese Aufgabe wrd
durch einen fllssigen oder pasteusen Putznirtel gel 6st,
der Schaungl asgranul at al s war medamendes Materi al
enthalt. Um zufriedenstel | ende Danmei genschaften zu
erzielen ist gemalR D1 notwendi g, dall der Vol unenantei

an d askugel chen im Putzndrtel m ndestens 50 Vol .-%
betragt (vgl. Seite 1, Zeilen 1 - 4 und 19 - 30;

Seite 2, Zeilen 21 - 25). Das Schaungl asgranul at wei st
ei ne Kornung von 3 - 9 mmauf, d. h. eine groRBere
Koérnung al s das im Trockennbrtel genmal3 Streit patent
verwendet e Schaungl asgranul at. Di e Wasser enthal t enden
Fertignbrtel nach Beispiel 1 und 2 von D1 enthalten zwar
Kal kst ei nmehl und Quarznehl, jedoch ergibt sich nach

Ber ticksi chtigung der abzurechnenden Gewi chtsteile an
Wasser in der Dispersion von Vinyl- oder Acryl pol ymeren
(50 % Verdunnung), in der Zenent-Wsser-M schung (70/30
Teile) und in den Mirtel zusatzen (Zeilen 5 - 7,

Wasser nenge ni cht angegeben), dall der gesante Mehl gehalt
i n entsprechenden, nicht offenbarten Trockennbrteln
auller hal b des beanspruchten Bereichs | age.

We schon in Punkt 3 oben ausgefihrt, betrifft Dl kei nen
Trockenput zndrtel, sondern ei nen wasserent hal t enden
Fertignortel und es wird dort auf das Entm schungs-

probl em das beim Transport von Trockenput znort el
auftritt Oberhaupt nicht ei ngegangen, geschwei ge denn
auf Losungswege zu di esem Problem | nsbesondere sind in
D1 keine H nweise zu finden, die den Fachmann dazu
hatten anregen koénnen, in den bekannten
Trockenputzndrtel n mt Schaungl asgranul at, Bindem ttel
und Zuschl agstoffe ein Schaungl asgranulat mt einer
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Kornung von 1 bis 4 mmund ein gesanter Mhlgehalt von 7
bis 15 Gew. -% zu verwenden, umin Konbination mt den
restlichen Merkmal en des Anspruchs 1 einen beim
Transport entm schungsstabil en Trockenputznortel far
Danmput ze zu erhal ten

D5 befalRt sich mt den allgenei nen Probl enmen bei der
Bunkerung von Schittgutern und i nsbesondere mt der

Ent m schung des Schittgutes bei m Entl eeren eines
Bunkers. Auf Seite 324 ist festgestellt, dal es zwei
Arten von Entm schung gi bt, namich die Entm schung

auf grund der unterschi edlichen KorngrdfRen der
Schut t konponent en und di e Entm schung auf grund der

unt erschi edlichen Dichte der Schittkonponenten. Die

ver schi edenen Faktoren, die die Entm schung beei nfl ussen
sind genannt. Auf Seite 325 (linke Spalte, zweiter
Absat z) geht hervor, dal3 die Entm schung durch eine

| ei chte Abrundung der Ausl auf 6f f nung des Bunkers
verringert werden kann. In D5 ist jedoch weder von
Schaunygl asgr anul at noch von Trockennortel m schungen die
Rede und di eses Dokunent gi bt kei nen H nwei s dar dber,
wie imFalle einer Mschung von Zenent,

Schaungl asgranul at und wei teren Zuschl agstoffen die
néti ge Entm schungsstabilitat beim Transport des
Trockennortels erzielt werden kdnnte. Diese Feststellung
gilt ebenfalls fiar D12, das auf den Einflul3 von

Kor ngr 63e- und Di cht eunt er schi eden bei m M schen von
Feststoffen gerichtet ist und die dabei auftretenden
Ent mi schungspr obl enme erwahnt .

In D7 und D10 handelt es sich weder um schaungl as-
granul at hal ti ge Trockenputzndrtel noch umdie
Ent mi schungsnei gung sol cher Trockenput znbrtel beim
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Transport. Sie enthalten keinen H nweis, der den Weg zur
beansprucht en Losung vorzei chnen kénnte.

Aus al |l edem fol gt, dal der Cegenstand des Anspruchs 1
des Streitpatents und damt auch di e der abhangi gen
Ansprichen 2 bis 11 di e Voraussetzungen genafd

Artikel 52 (1) EPU erfillen.

Ausfuhrbarkeit

D e Beschwerdef ihrerin hat zwar nicht ausdricklich auf
den Ei nspruchsgrund gemal3 Arti kel 100 b) verw esen,

j edoch ist aus ihrem Vorbringen in der Beschwerdeschrift
und in den weiteren Schriftsatzen zu entnehnen, dald sie
di e Ausfuhrbarkeit bzw. Nacharbeitbarkeit der Erfindung
in Frage gestellt hat, zumal sie sich auf die

Ausf Uhrungen der Ei nsprechenden |1 diesbezuglich berufen
hat .

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin sei der von der
Beschwer def threrin i m Beschwer deverfahren geltend
gemacht e Ei nspruchsgrund des Artikels 100 b) unzul &ssi g.
Dieser Gund stelle fur die Beschwerdefihrerin einen
neuen Ei nspruchsgrund dar, fir dessen Pridfung die
Beschwer degegnerin i hr Ei nverstandnis nicht gebe.

Di esbeziglich hat die Beschwerdegegnerin auf die

St el l ungnahnme der G ofRen Beschwerdekamer G 10/91

(ABl . EPA 1993, 421, Punkt 3) verw esen (siehe Punkt VI
oben).

I n Punkt 18 von G 9/91 und G 10/91 wird erklart, dal3 es
Haupt zweck des nehrseitigen Beschwerdeverfahrens sei,
der unterlegenen Partei eine Mglichkeit zu geben, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung sachlich
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anzufechten. Die Prufung von Einspruchsgrinden, die
nicht als Gundlage fur die Entscheidung der Ei nspruchs-
abtei | ung gedi ent haben, entspreche nicht dieser Zweck-
besti mmung. Es wird ferner in Punkt 18 ausgefihrt: "Wrd
ei n neuer Ei nspruchsgrund zugel assen, so sollte der Fal

i n Anbetracht der vorstehend definierten Zweckbesti nmung
des Beschwerdeverfahrens zur weiteren Behandl ung an die
Vorinstanz zurickverw esen werden, sofern nicht
besondere Grinde fur eine andere Vorgehenswei se
sprechen”. Der Begriff "neue Ei nspruchsgrinde" scheint
sich daher in G 9/91 und G 10/91 auf Ei nspruchsgrinde zu
bezi ehen, die von der Einspruchsabteilung noch nicht
gepruft worden sind. Im CGegensatz dazu ist im

vor | i egenden Fall der Einspruchsgrund nach Artikel 100
b) EPU von der Einspruchsabteilung schon geprift worden
und di eser Gund hat auch als Gundlage fur die

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung gedi ent (vgl

Punkt 2.2 der angefochtenen Entschei dung). Daher | aflt es
sich nicht zweifelsfrei aus G 9/91 oder G 10/91

abl eiten, dal3 die Kamrer di esen Ei nspruchsgrund nur mt
dem Ei nver st andni s der Patentinhaberin Uberprifen darf,
wenn, wie imvorliegenden Fall, dieser Gund von einer

Ei nsprechenden in ihrer Einspruchsschrift vorgebracht,
dann von der Ei nspruchsabteilung geprift und dann von
der anderen Ei nsprechenden al s einzigen
Beschwer def Uhrerin i m Beschwer deverfahren aufgegriffen
wurde. Di ese Frage sowi e die Frage der "Zul assigkeit™

di eses Ei nspruchsgrundes sind jedoch nicht

ent schei dungser hebl i ch und kdnnen dahi ngestel |t bl ei ben,
denn sel bst wenn der Ei nspruchsgrund unter Artikel 100
b) EPU zul &ssig ware und i m Beschwer dever f ahren
Uberpriuft werden diarfte, kane die Kamrer zu dem Schl uf3
dalR di e Anforderungen beziglich der Ausfihrbarkeit aus
den nachst ehenden G inden erfullt sind.
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W e schon i mvorstehenden Punkt 4.3 festgestellt, hat
di e Beschwer def Uhrerin kei nen Bewei s dafidr erbracht, dal
der Trockennbrtel gemél3 Beispiel 1 des Streitpatents

bei m Transport nicht entm schungsstabil ist. Ferner hat
si e auch nicht bew esen, dafl die Angaben und Anwei sungen
i mBeispiel 1, insbesondere die prazisen Mengen der

ei nzel nen Bestandteil e des Trockennbrtels, den Fachmann
nicht in die Lage versetzen durch Verm schen der
abgewogenen Mengen ei ne trockene Masse weitestgehend
honogeni si erter Zusanmenset zung herzustel l en, die beim
Transport entm schungsstabil ist. Die Dichte der

ei nzel nen Bestandteile sind zwar nicht erwadhnt, jedoch
handelt es sich dabei um bekannte Feststoffe deren

D chte entweder bekannt oder |eicht feststellbar sind,
wi e dies in der angefochtenen Entschei dung ausgef Ghrt

wur de.

H nsichtlich der Bezugnahnme auf eine passende Sieblinie
der Zuschl agstoffe i mBeispiel 1 bzw. im Anspruch 1 hat
di e Beschwerdefuhrerin selbst in ihrer Ei ngabe vom

20. Februar 1990 vorgetragen, dall dieses Merkmal "seit
eh und je praktizierte bekannte Techni k" sei. Daraus

fol gt, dall der Fachmann in der Lage ist auch diese

Bedi ngung ohne weiteres zu erfullen. Unter diesen

Urst anden und in Abwesenheit gegenteiliger Beweise

hi erzu wirde di e Kamrmer bei einer Priufung des

Ei nspruchsgrundes unter Artikel 100 b) EPU zu dem Schl uf3
komren, dald die im Streitpatent offenbarte Erfindung vom
Fachmann ausgef ihrt werden kann.
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Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana P. Lancon
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