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Sachverhalt und Antréage

3276.D

Di e Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents mt der Verdoffentlichungsnummer 0 586 385. Das
Patent wurde mt einem Satz von 7 Ansprichen erteilt,

wobei der einzige unabhéngi ge Anspruch 1 |autete:

"Verfahren zur Herstellung eines chiral en

Stof fgem sches mt Hlfe eines Gegenstrom

Chr omat ogr aphi ever f ahrens, bei dem ei ner aus ei ner

Vi el zahl von hinterei nandergeschalteten, mt einem
Adsor bens gef il I ten Chromat ographi esaul en

best ehehenden S&ul enschal tung (2) das zu trennende
St of fgem sch EAB und das El uens kontinuierlich

zugef Uhrt werden und an anderen Stellen der

Saul enschal tung (2) ein die Konponente A enthaltender
Extraktstrom AE, sowi e ein die Konponente B

ent hal tender Raffinatstrom BE kontinuierlich

ent nonmen werden und bei dem ei ne Rel ati vbewegung
zwi schen ei ner aus dem St of fgem sch ABE und dem

El uens EO best ehdenden fl Ussi gen, nobil en Phase und
dem Adsorbens in fester Phase durch sequentielles

O fnen von Fl ussi gkei t szugabe- und -ent nahnestel | en
(9,10,11, 12) entlang der Saulen S, bis S; erzeugt

wi rd, dadurch gekennzei chnet, dalR der mt einem
chiralen Polyner als Adsorber gefillten

Saul enschal tung (2) ein enantioneres Stoffgem sch ABE
zugef hrt w rd, wobei die Mengenstrdonme von drei der
vi er zugel eiteten und abgef Uhrten Fl Ussi gkeitsstrone
EOQ, ABE, AE und BE konstant geregelt werden, wahrend
der vierte Teilstrom bei einemvoreingestellten
Systendruck in der diesen Teilstromfihrenden

Zul eitung (14) oder in der den KreislaufstromlL

f ihrenden Rickl eitung (28) so nachgeregelt wird, dal
der Systemdruck konstant bleibt."
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Gegen das Patent wurde mit der Begrindung ei ngesprochen,
dall der beanspruchte Gegenstand ni cht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Der Einspruch war unter
anderem auf fol gende Entgegenhal tungen gest it zt:

D1: US- A-3 268 605

D2: Neuzi el et al, ChenTech, August 1980, Seiten 498
bi s 503.

D5: EP-A-0 471 082

I m Ei nspruchsverfahren hat die Beschwerdefuhrerin in der
niundl i chen Ver handl ung vom 27. Juli 1999 bzw. mt

Schrei ben vom 11. Marz 1998 neue Anspruchssatze als
Basis fur einen 1. bzw. 2. Hilfsantrag vorgel egt.
Anspruch 1 gemal3 1. Hilfsantrag setzte sich aus den
erteilten Anspriuchen 1 und 4 zusammen, wobei im
Ver gl ei ch zum Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag das Merkma

hi nzutrat :

"dalR imstationaren Betrieb die Konzentrations-
ver |l auf e der bei den Konponenten A, B | angs der

Saul enschal tung (2) genmessen werden und dal die

Ei nspei sung (4) des zu trennenden Stoffgem sches ABE
an der dem Schnittpunkt der beiden
Konzentrationsprofile néachst benachbarten

Auf gabest el l en zwi schen den Saulen S, bis Sg
erfolgt.”

Di e Einspruchsabteilung hat unter anderem festgestellt,
dall di e von der europdi schen Patentannmel dung in Anspruch
genomene Prioritéat nicht gualtig war. Denzufol ge gehérte
di e Entgegenhal tung D5 zum Stand der Techni k genéald
Artikel 54 (2) EPU. Ferner war die Einspruchsabteilung
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der Auffassung, dall das Verfahren genmal3 Anspruch 1 des
Streitpatents i mH nblick auf D5 als né&chstliegendem
Stand der Techni k in Konmbination mt D1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhte. Daridber hinaus konnte
in Hnblick auf D2 in den gemal? dem 1. Hilfsantrag

hi nzugef tigt en Merkmal kein Beitrag zur erfinderischen
Tati gkeit gesehen werden.

D e Beschwerde der Patentinhaberin richtete sich gegen
di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, das Patent in
vol | em Unfang zu wi derrufen

I n der mindlichen Verhandl ung vom 27. Novenber 2002 hat
di e Beschwerdef uhrerin einen neuen Satz von Ansprichen
1 bis 5 als Basis fur einen neuen 2. Hilfsantrag

ei ngerei cht. Das Verfahren gemal3 dem unabhangi gen
Anspruch 1 entsprach dem Cberbegriff des erteilten
Anspruchs 1, und war ferner dadurch kennzei chnet:

"dass der mt einemchiralen Polynmer als Adsorber
geful I ten Saul enschaltung (2) ein enantioneres

St of fgem sch ABE zugefdhrt wird, wobei die
Mengenstr ome ABE, AE und BE konstant geregelt werden,
wahrend EO bei einem voreingestellten Systendruck in
der diesen Teil stromfuhrenden Zul eitung (14) so
nachgeregelt wird, dal der Systendruck konstant

bl ei bt und wobei der in Stroénmungsrichtung nach dem
Stellglied (13) herrschende Systendruck in der
Zuleitung (14) als Regel grolRe benutzt wird."

Di e von der Beschwerdef Uhrerin mindlich und schriftlich
vor getragenen Argunmente waren i mwesentlichen wie folgt:

- In Hi nblick auf D5 bestehe die techni sche Aufgabe
darin, die enpfindlichen Adsorbenzien vor
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Dr uckschwankungen zu schiatzen, und nicht in einer
opti mal en Trennung der |sonere.

- D e genannte Aufgabenstellung sei kei nem der
angef ihrten Dokunente zu ent nehnen.

- D e best ehende Aufgabe sei durch eine spezielle
Regel ungst echni k gel 6st.

- D5 gehe nicht auf Prozel3daten ein.

- D e Regelung genal3 D1 sei eine andere als im
Streitpatent vorgeschl agen und di ene ei nem anderen
Zweck.

- Er kent nni sse aus D2 in bezug auf ein echtes
Fl i eBbettverfahren kénnten nicht auf ein simuliertes
Fl i eBbettverfahren lUbertragen werden.

- D e besonders vorteil hafte Regel ung gemal3 Anspruch 1
des 2. Hilfsantrags sei aus keiner Entgegenhal tung
herl ei t bar.

VI1I. D e Beschwerdegegnerin hat weder schriftlich Stellung
genonmen, noch war sie in der nmindlichen Verhandl ung
zugegen.

I X. Am Ende der mindl i chen Verhandl ung beantragte die
Beschwer def Ghrerin (Patentinhaberin) die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung oder hilfsweise genald
demin der niundlichen Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabtei l ung vorgel egten 1. Hi |l fsantrag oder
gemall demin der mindlichen Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer vorgel egten 2. Hilfsantrag.

3276.D Y A
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Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat die
Zur ickzuwei sung der Beschwerde schriftlich beantragt.

Ent schei dungsgr inde

1

1.2

1.3

3276.D

Haupt ant r ag

Anspruch 1 betrifft imwesentlichen ein Verfahren zur
Trennung ei nes enantioneren Stoffgem sches in ei nem
simulierten FlieRBbett (Sinulated Mving Bed, "SWB"
Ver f ahren) .

Es ist unstrittig, dalR D5 den nachstliegenden Stand der
Techni k dargestellt, welcher ein Verfahren zur Trennung
optischer |sonere nach dem "SMB" Prinzip gemall dem
Qoerbegri ff des Anspruchs 1 offenbart.

D e Beschwerdekamer kann der Beschwerdef Uhrerin

i nsofern zustimren, dal i mH nblick auf D5 die

t echni sche Auf gabe darin zu sehen ist, gegeniber
Druckschwankungen enpfi ndliche Absorbenzien mt konstant
gutem W rkungsgrad ei nzusetzen und damt eine nbglichst
| ange Standzeit zu erreichen.

In Ubereinstinmung nit der Einspruchsabteilung kann die
Kanmer jedoch dem Vortrag der Beschwerdefdhrerin in dem
Punkt nicht folgen, dall eine erfinderische Leistung in
der Aufgabenstellung an sich zu sehen sei (siehe auch
Beschwer debegr tndung Seite 2, Absatz 2 und 3). We aus
der mindl i chen Verhandl ung hervorging, ist sowhl das
Probl em der Druckschwankungen bei "SMB" Verfahren als
auch die Quell barkeit bzw. Konpressibilitat von

pol ymeren Trennphasen dem Fachmann ni cht unbekannt.

Der sel be Fachmann wird daher i m Zuge sei ner Experinente
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erkennen, dal3 sich die einsetzten Adsorbensteil chen
unter Druck verfornen und daher auf Druckschwankungen
besonders enpfindlich reagi eren. Um daraus zu schli el3en,
dalR di ese Verfornmung zu unginstigen Standzeiten der
Adsor benzien und damt auch zu instabilen

ProzelRbedi ngungen fihren wirde, bedurfte es nach Ansicht
der Kammer keiner erfinderischen Leistung. Die Schonung
der Trennphase ist somt kein Sel bstzweck, sondern wrd
sich auch in den Trennergebni ssen w derspi egel n.

Es i st daher unerheblich, ob gegentuber D5 di e Aufgabe
darin bestand, Verfornungen der Adsorbensteil chen oder
ei ne Verschl echterung der Trennergebni sse zu vernei den.
In beiden Fallen | ag es nach Uberzeugung der Kammer auf
der Hand, daR die erste Uberlegung zur Lésung der

t echni schen Auf gabe |etztendlich diesel be bl eibt,
nam i ch den Druck im System noglichst konstant zu

hal ten. Der Fachmann nufite daher Mbglichkeiten finden
um di es zu bew rken. Dieser Feststellung wrde von der
Beschwer def threrin in der niundlichen Verhandl ung ni cht
wi der sprochen (siehe auch Beschwerdebegrindung, Seite 2,
Absatz 3).

1.4 D e bestehende techni sche Aufgabe wird durch die
f ol genden kennzei chnenden Merkmal e i m Anspruch 1 gel 6st:

(1) di e Mengenstrome von drei der vier zugeleiteten
und abgef dhrten Fl Gssigkeitsstrome El uens EQ
St of fgem sch ABE, Extraktstrom AE und
Raf fi nat strom BE werden konstant geregelt,
wahrend der vierte Teil strom

(i) bei einem voreingestellten Systendruck in der
di esen Teil strom fuhrenden Zul ei tung oder

3276.D Y A
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(iiti) in der dem Kreislaufstrom fihrenden Rickl ei tung
so nachgeregelt wird, dalR der Systendruck
konst ant bl ei bt.

(siehe auch Streitpatent, Seite 3, Zeilen 22 bis 25 und
44 bis 48).

GemalR dem mindl i chen Vortrag der Beschwerdef hrerin
stell e eine Druckmessung und Nachregelung in der den
Krei sl auf strom f threnden Rickl eitung allein nicht

si cher, dalR Druckschwankungen i m Ei ngangsberei ch vor der
Saul enschal tung verm eden werden. Bei der Prozel3f Ghrung
nach Alternative (iii) des Anspruchs 1 sei daher nicht
ausgeschl ossen, dal bei stark konpressiblen Saul en der
Systendruck trotz Nachregelung nicht konstant gehalten
wer den kdnne (siehe dazu auch Punkt 3.3.2 unten). D e
Kamer hat daher starke Zweifel, ob die bestehende

Auf gabe Uber die gesante Breite des Anspruchs 1 gel ost
ist. Diese Frage nmul3 jedoch nicht naher untersucht
werden, weil die Kamrer aus den imfol genden dargel egten
G inden zu der Auffassung gekomren ist, dal das

Ver fahren nach Anspruch 1 auch unter Zugrundel egung

di eser Aufgabe durch den Stand der Techni k nahegel egt

Wi rd.

Es ist unstrittig, daf die Entgegenhaltung D1 allgenein
di e Prozel3f Ghrung konventionell er SMB-Verfahren betrifft
(si ehe Beschwerdebegrindung Seite 2, Absatz 4, erster
Satz; D1, Titel und Spalte 1, Zeilen 10 bis 22). D e
Kamer ist daher der Ansicht, daR der Fachmann, der das
SMB- Ver f ahren zur Trennung optischer |sonere genald D5
anwendet, bei Problenmen mt Druckschwankungen die Lehre
gemalR D1 auf jeden Fall heranzi ehen wirde, zumal D1
speziell auf die Problematik der Konstanthaltung des
Syst endrucks ei ngeht (D1, Spalte 10, Zeilen 22 bis 26).
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Zum kennzei chnenden Merkmal (i) des Anspruchs 1

Unter dem Kapitel Prozel3f thrung ("11. Operation of the
control systeni) wird in D1 beschrieben, dalR das SMB-
Verfahren so betrieben wird, dal die Mengenstronme von
drei der vier zugeleiteten und abgefihrten

FI Ussi gkei tsstrome El uens EO, Stoffgem sch ABE

Extrakt strom AE und Raffinatstrom BE geregelt werden
wahrend der vierte Teil strom gedrosselt wird, um den
Druckverl ust auszugleichen. Es wird ferner benerkt, dafl
t heoreti sch jeder beliebige Prozel3strom

mengenkontrol liert sein kann. Bevorzugt sollen jedoch
die Stoffgem sch- und Extraktstrdnme konstant gehal ten
wer den, wahrend einer oder beide Produktstrdone
gedrosselt werden (Spalte 9, Zeilen 66 bis Spalte 10,
Zeile 5, insbesondere Spalte 9, Zeile 75 bis Spalte 10,
Zeile 1). Aus diesen Angaben schliel3t die Kamrer, dal3
die all geneine Lehre gemald D1 zwar die Alternative der
Konst ant hal tung von Stoffgem sch- und Extraktstronen
bevor zugt, di e Konstanthaltung von insgesant drei der
vi er Mengenstrone jedoch ei ndeutig unfaldt.

D e Beschwerdefdhrerin hat in der mindlichen Verhandl ung
gel tend gemacht, das beanspruchte Verfahren werde

haupt s&chli ch zur Gewi nnung von chiral en Verbi ndungen
angewendet, wel che als pharnazeuti sche Wrkstoffe

ei ngeset zt werden. Dazu seien di e Ausgangsstoffe schon
vor der chromat ographi schen Trennung ent sprechend

auf bereitet, so dall eine Kontrolle der Produktreinheit
bei der Trennung nicht nmehr notig sei. |nfol gedessen
seien imvorliegenden Verfahren drei der vier zu- und
abgef ihrten Fl Gssigkeitstrone i mmer konstant
nmengengeregelt. I m Gegensatz dazu betreffe DL in erster
Linie die Trennung von | sonerengem schen (vor allem

al i phati scher Kohl enwasserstoffe) mt wechsel nden
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rel ati ven Konzentrationen der isomeren Verbi ndungen.
Daher sei es dort auch notwendi g, die Zusamrenset zung
der Produkte zu kontrollieren und di e Produktstrome
darauf abzustellen (Spalte 1, Zeilen 22 bis 32 und
Zeilen 63 bis 70). Entsprechend sei der Figur 1 klar zu
ent nehnmen, dall die zwei zugefihrten Fl Ussigkeitstroéme in
den Leitungen (131) und (133) konstant nengengeregelt
und di e bei den abgefihrten Produktstrone in den

Lei tungen (132) und (134) uber das Prozeflil eitsystem
(180) kontrolliert und geregelt werden. Al's Regel grole
far den Extraktstrom (132) diene dabei die

Pr odukt zusammenset zung und der herrschende Systendruck
far den Raffinatstrom (134) (siehe Figur 1 mt

Spalte 10, Zeilen 13 bis 26).

Die Kammer stellt zundchst fest, dall das Verfahren genal3
Anspruch 1 allgenein auf die Trennung von nicht n&her
definierten enantioneren Stoffgem schen gerichtet ist.
Ferner ist sel bstverstéandlich Ziel solcher

Chr omat ogr aphi ever f ahren, eine noglichst gute Trennung
zu erreichen. Dem wurde von der Beschwerdefthrerin nicht
wi der sprochen. Ein Verzicht auf die Kontrolle m ndestens
ei nes der Produktstronme mt entsprechender Regel ung i st
demmach eine Alternative, die zu schlechteren
Trennunger gebni ssen fuhren konnte, die aber keine
erfinderische Tatigkeit begrinden kann. Sol ange die
Trenner gebni sse jedoch konstant bl ei ben, wirde gemal3 D1
di e Regel ung des Extraktstronms auch konstant bl ei ben, so
dall i m Endergebnis dort wi e auch imAnspruch 1 drei der
vier Teilstrone konstant geregelt sind.

Zum kennzei chnenden Merkmal (iii) des Anspruchs 1

Gemall Figur 1 von D1 wird der Systendruck durch
Druckkontrolle (174) in der den Kreislaufstromfihrenden
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Ruckl ei tung (104) und Nachregel ung des Raffi natsstrons
konst ant gehal ten (siehe insbesondere Spalte 10, Zeilen
22 bis 26). Die Beschwerdefuhrerin hat nicht bestritten,
dall di ese Druckkontroll e und Regel ung dem unter Punkt
1.4 angefuhrten kennzei chnenden Merkmal (iii) des
Anspruchs 1 entspricht.

H eraus folgt, dal die imAnspruch 1 vorgeschl agene
Losung der bestehenden Aufgabe sich in naheliegender
Wei se aus D1 ergi bt. Dem beanspruchten Verfahren fehlt
daher die erforderliche erfinderische Tatigkeit im

Hi nblick auf D5 in Kombination mit D1 (Artikel 56 EPU)

1. Hilfsantrag

Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des vorliegenden Antrags
unt er schei det sich vom Verfahren genmal3 Anspruch 1 des
Haupt antrags i m wesenl i chen durch die zuséatzliche

Bedi ngung, dal3 der Aufgabepunkt des enanti omeren

St of f gem sches sich nach dem Schni tt punkt der
Konzentrationsprofile der Produktstrone orientiert
(siehe Punkt 111 oben).

Es wurde nicht vorgetragen und es ist der Kammer auch
nicht ersichtlich, dal das zuséatzliche Merkmal zur
Losung der bestehenden Aufgabe beitragt. Es bestehen
somt weiterhin Zweifel, ob die definierte Regelung fir
das System geei gnet ist, umden Systendruck konstant zu
hal ten (siehe dazu Punkt 1.5 oben).

D e Beschwerdefdhrerin hat in der mindlichen Verhandl ung
erklart, Figur 2 von D2 stelle das mat hemati sche Model
der chromat ogr aphi schen Trennung ei nes Stoffgem sches in
ei nem Fl i eBbett dar, bei dem das Ei nsatzstoffgenm sch

ei ne Konzentration von 50:50 der zu trennenden Stoffe
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ent halt, wobei die Einspeisung des zu trennenden

St of f gem sches an der Aufgabestell e zw schen den
Bereichen | und Il erfolgt. Die Kammer stellt fest, dal
der Fachmann im Fall einer Trennung von Razematen (al so
50: 50 St offgem schen), wel cher vom Verfahren genafl3
Anspruch 1 unfalst wrd, beim Befol gen der bekannten
Lehre aus D2, Figur 2, die Aufgabestelle des zu
trennenden St of f gem sches bei m Schni ttpunkt der beiden
Konzentrationsprofile wadhl en wirde. Daher |iegt es fir
den Fachmann nahe, das Razemat an der dem Schni tt punkt
der bei den Konzentrationsprofile nachst benachbarten
Auf gabest el | e ei nzuspei sen.

Di e Beschwerdefidhrerin hat argunentiert, die
Konzentrationsprofile in Figur 2 von D2 seien das
Ergebni s einer Modellrechnung far FlielRbettverfahren und
nicht far SMB Verfahren. Imreinen FlieRbettverfahren
sei die Aufgabestelle fixiert und die Konzentrations-
profil e ergében sich aus der Konzentration des

Ei nl aBstromes. Di e Frage nach der Aufgabestelle stelle
si ch demmach in einem echten FlieRbettverfahren nicht.
| m Gegensat z dazu wirden sich im SMB Verfahren
Konzentrationsprofile erst ausbilden und die

Auf gabest el | e werde ent sprechend bewegt, um ei ne

opti mal e Trennung zu gewdhr| ei st en.

Die Kammer stellt fest, daB das Prinzip der Ubertragung
von einem echten zumsinulierten FlielRbett in D2
explizit erklart wird. So wrd dort benerkt, dal bei

ei nem echten FlielRbettverfahren das Adsorbens imKreis
bewegt wird, wahrend di e Positionen der zugeleiteten und
abgef ihrten Fl GUssigkeitsstrome fixiert sind. D e

gl ei chen Ergebni sse werden i m SMB Verfahren erreicht,

i ndem das Adsorbensbett fixiert und die Positionen der
zugel eiteten und abgef Ghrten Fl Gssi gkeitsstrone
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peri odi sch bewegt werden (Seite 499, |inke Spalte,

| etzter Absatz). Die Kanmer schlielRt daraus, dald der
Fachmann, der ein SMB Verfahren betreibt,

sel bstverstandlich die gleichen Bedi ngungen wie im

Fl i eBbett zu reproduzi eren versucht. Umdas zu

errei chen, wirde er gemalR Figur 2 von D2 die

Auf gabestel l e fir eine Razemat m schung auch nach dem
Schni tt punkt der Konzentrationsprofile orientieren und
somt direkt auf das zuséatzliche Merkmal im Anspruch 1
konmen.

Nachdem das zusatzliche Merkmal sich in naheliegender
Wei se aus D2 herleitet und di e Beschwerdef ihrerin nicht
gel tend gemacht, geschwei ge denn di e Kamrer davon
tberzeugt, hat, dalR dieses Merkmal in irgendei ner Wi se
in Wechselwirkung mit den restlichen Merkmal en im
Anspruch 1 steht, folgert die Kammer, dall das Verfahren
gemalR Anspruch 1 des Hil fsantrags nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
beruht .

2. Hlfsantrag
Ander ungen

Der vorliegende Anspruch 1 resultiert imwesentlichen
aus ei ner Zusammenl egung der Merkmnal e der urspringlich
ei ngerei chten bzw. erteilten Anspriche 1 und 2. D e
abhangi gen Anspriche 2 bis 5 entsprechen inhaltlich den
ursprunglich eingereichten bzw. erteilten Ansprichen 4
bis 7. Die Anderungen sind daher nmt den Erfordernissen
der Artikel 123 (2) und (3) EPU vereinbar.

Erfinderi sche Tatigkeit



3.2.1

3.2.2

3.2.3
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Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des vorliegenden Antrags
i st auf die Ausfuhrungsform ei ngeschrankt, bei der der

El uensstrom EO bei ei nem voreingestellten Systendruck in
der Zuleitung so nachgeregelt wird, dall der Systendruck
konst ant bl ei bt, wobei der Systendruck als Regel grolRe
benutzt wrd. Somit wird die Alternative mt
Druckkontrol | e und Regel ung gemal3 dem unter Punkt 1.4
angef Uhrten Merkmal (iii) nicht nehr beansprucht.

D e Kammer kann dem Vortrag der Beschwerdef Ghrerin

fol gen, dafl durch Druckkontrolle des Eluensstrons
bereits i mEi ngangsbereich vor der Trennséaul e das

vor | i egende Verfahren Vorteil e gegenuber dem Verfahren
gemalR D1 hat, bei dem der Systenmdruck in der den

Krei sl auf strom f ihrenden Rickl eitung geregelt wird. Es

i st glaubhaft, dal3 di eses Merkmal besonders bei stark
konpr essi bl en Trennphasen eine wichtige Rolle spielt, um
di ese vor Druckschwankungen und damt vor Verfornungen
rechtzeitig zu schitzen

Das Verfahren gemal3 D1 ist hauptsachlich auf die
Trennung von |sonmeren an Zeolithen gerichtet (Spalte 5,
Zeilen 56 bis 72). Es ist glaubhaft, daR bei Verwendung
sol cher Trennphase sich das Probl em der
Druckschwankungen bzw. Verformnmung der Adsorbensteil chen
nicht in dem MaRe stellt wi e bei der Verwendung von
chiral en Pol yneren. Denentsprechend ist weder das
Probl em der Konpressibilitat der Trennphase noch die im
Anspruch 1 vorgeschl agene Losung aus D1 herleitbar. D e
Regel ung genald dem vorliegenden Anspruch 1 ist auch in
kei ner der restlichen im Verfahren befindlichen

Ent gegenhal t ungen beschri eben. Denrufol ge beruht das
beanspruchte Verfahren auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Die Anspriche 2 bis 5 betreffen bevorzugte
Ausf Uhrungsarten des Verfahrens gemald Anspruch 1. Deren
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CGegenstand i st somt ebenfalls neu und erfinderisch. Dem
2. Hlfsantrag der Beschwerdef Ghrerin kann daher
st att gegeben wer den.

Recht | i ches Gehor

D e Kammer hat nicht verkannt, dall die gednderten
Anspriche in dieser Formerstmals in der mindlichen

Ver handl ung ei ngerei cht wurden. Di e Einschrankung des
Anspruchs 1 gemal3 dem 2. Hilfsantrag ist jedoch die
Fol ge des Ei nwands mangel nder erfinderischer Tatigkeit,
den di e Beschwerdegegnerin erhoben hat. Daruber hinaus
entspricht der neue Anspruch 1 inhaltlich demerteilten
Anspruch 2, den di e Beschwerdegegnerin gekannt haben nuf3
und zu dessen Patentierbarkeit sie sich ausreichend
auBern konnte (Artikel 113 (1) EPU).

We oben bereits erwdhnt (Punkt VIII), hat die

Beschwer degegnerin weder schriftlich Stellung genomen,
noch hat sie an der mindlichen Verhandl ung teil genonmen.
Ni cht einmal ihr Fernbl ei ben wurde angekindi gt, was die
Kamer al s fehl endes Interesse an dem Fall auffassen
mul3. Bei dieser Sachlage war di e Kammer berechtigt, auch
in ihrer Abwesenheit die Aufrechterhal tung des Patents
auf der G undl age der neuen Anspriche zu beschlielen
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage
zur ickverw esen, das Patent genmall dem 2. Hilfsantrag
nach entsprechender Anpassung der Beschrei bung und der
Zei chnungen aufrecht zuer hal ten

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

U. Bul t mann R Spangenberg
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