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Sachverhalt und Antréage

2721.D

D e Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdef dhrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der Ei nspruchs-
abteilung, mt der das Europdaische Patent Nr. 0 492 499
wi derrufen wurde, weil ihr CGegenstand, im Wderspruch zu
den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU, uber den

I nhalt der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgehe. Di e Einspruchsabteilung hatte in
Anwendung des Artikels 114 (1) EPU di esen von der

Ei nsprechenden (Beschwerdegegnerin) nach Abl auf der
Frist gemaR Artikel 99 (1) EPU in das Verfahren

ei ngefuhrt und geprift, da er nach Auffassung der

Ei nspruchsabtei l ung der Aufrechterhal tung des Patents
ent gegenst and (siehe G 10/91, ABlI. 1993, 420). D e
anderen gegen das Patent von der Ei nsprechenden

vor gebrachten G unde (fehl ende Neuheit, fehlende
erfinderische Tatigkeit und mangel nde O f enbarung)

wur den von der Ei nspruchsabteilung nicht gepruft.

Nach Ei ngang und Begriundung der Beschwerde und ei ner
Antwort der Beschwerdegegnerin teilte die Kamrer den
Parteien in einem Bescheid gemal3 Arti kel 11 Absatz 2 der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern di e vorl aufi ge
Auf fassung der Kanmer mt und lud sie zu einer
nindl i chen Ver handl ung ei n.

Mt Schrei ben von 15. August 2003 reichte die
Beschwer def Uhrerin ei nen Hauptantrag und sechs von 1
bis 6 nunerierte H | fsantrage ein.
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Anspruch 1 des Hauptantrags | autete:

"1.

Het er ogenes i munchem sches Verfahren zur Besti nmung

eines Analyten in einemfl Ussigen Medi um wel ches

f ol gende Verfahrenschnitte enthalt:

a)

b)

| nkubati on ei ner Probe, die den Analyten enthadlt mt
ei ner partikul a&ren Festphase auf der ein erster
spezi fi scher Bi ndungspartner inmmobilisiert ist und
ei nem zwei ten spezifischen Bi ndungspartner in einer
fl Ussi gen Phase, der eine fluoreszente oder eine
chem | um neszente Markierung tragt, wobei der zweite
spezi fi sche Bi ndungspartner zw schen der fl Ussigen
Phase und der Festphase in Abhéngi gkeit von der
Konzentrati on des Anal yten verteilt wrd,

m ndestens ei nmal i ge Abtrennung der Festphase von der
fl Ussi gen Phase,

Resuspendi erung der Festphase in einem fl Ussigen
Reagenz A, wel ches geeignet ist, durch die Aufhebung
m ndestens einer internol ekul aren Bindung - die im
wesentlichen aus Wasserstof f br icken, ioni schen-,

hydr ophoben- und van der Waal s Wechsel wi r kungen
besteht - die Markierung von der Festphase zu trennen,

und wel ches ferner

i) di e Li chtausbeute ei ner Chem | um neszenz-
reaktion nicht durch Lichtabsorption
beei ntrachti gt,

i) den angeregten Zustand ei nes Lum nophors nicht
beei ntrachti gt,



2721.D

- 3 - T 0502/ 00

i) nicht mt al kalischer HO, reagiert,

i V) ni cht die magneti sche Abtrennbarkeit von
Magnet parti kel n beei ntrachtigt und

V) ni cht zu einer Aufl dsung oder Aggregation der
Magnet parti kel fudhrt;

d) Abtrennung der Festphase von der fl Ussigen Phase,

e) Bestimung der Menge der von der Festphase abgel 6sten
Mar ki erung in der flissigen Phase als MalR fir die
Menge des Anal yten in der Probe.™

Anspriche 2 bis 5 betrafen besondere Ausf idhrungsfornen
des Verfahrens gemall Anspruch 1

D eser Anspruchsatz unterschied sich von der erteilten
Ansprichen, in dem i) imAnspruch 1 der Ausdruck
"best ehen kann" durch "besteht" ersetzt wurde; ii)
Anspruch 4 gestrichen wiurde; und iii) im Anspruch 4
(friher Anspruch 5) der pH Bereich "1.5-5" in "1.5-3"

korrigiert wirde.

D e mindliche Verhandl ung fand am 24. Septenber 2003
Sstatt.

Di e Argunente der Beschwerdefihrerin kénnen
f ol gender maRen zusammengef a3t wer den

Haupt antrag - Anspruch 1 - Artikel 123 (2) EPU

Artikel 100 c) EPU sei als Einspruchsgrund von der
Ei nsprechenden verspatet verbracht worden. D e
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Ei nspruchsabtei l ung hatte daher diesen Ei nspruchsgrund

i m Rahnmen der Amtsermttlungspflicht nur dann in das

Ei nspruchsverfahren ei nbezi ehen dirfen, wenn es neue
Anhal t spunkt e gegeben hatte, dalR das Patent prima facie
in der erteilten Fassung di e Anforderungen des

Artikels 123 (2) EPU nicht erfillt habe. Dies sei jedoch
nicht der Fall gewesen. Daher solle der

Beschwer degegnerin nicht gestattet werden, im
Beschwer dever fahren auf di esen neuen Ei nspruchsgrund

zugreifen zu darfen

Die Unterlassung des Wirts "anzi ehbaren" sei durch den

I nhal t der urspringlich eingereichten Fassung gest it zt,
da in dem Absatz, der auf Seite 6 mt den W rten beginnt:
"Der genaue Aufbau der hier verwendeten nmagnetisch

anzi ehbaren Partikel ..." in den Zeilen 23 bis 25

f ol gendes ausgefihrt wird: "Gundsatzlich kénnen auch

ni cht magneti sierbare Partikel eingesetzt werden, wobei
das Trennverfahren demjeweiligen Parti kel angepalit sein
mu3, z. B. Zentrifugation oder Chromatographie”. Somt

| i ege kein VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

Der Begriff, "erster spezifischer Bindungspartner” werde
di rekt aus dem al | genei nen Teil der urspringlichen
Beschrei bung des Verfahrens gestiutzt. Daraus entnehne
der Fachmann, dal} ein erster spezifischer

Bi ndungspartner involviert sein misse. Dadurch, dald

bei spi el sgenal3 magneti sch abtrennbare Parti kel mt ei nem
nonokl onal en anti - humanen Thyroi d-stinuli erenden

Hor nron( hTSH) - Ant i kor per beschi chtet seien, sei bestétigt,
dall tatséachlich ein erster spezifischer Bindungspartner
(namich der nonokl onal e anti-hTSH Anti kor per)

involviert sei. Es misse sich um einen Bi ndungspart ner

handel n, der spezifisch nur an den Anal yten bi nde.
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Das Wrt "spezifisch" beziehe sich nach Ansicht der

ei nschl 4gi gen Fachkreise lediglich auf die Natur der
"spezifischen" Antigen-Antikorperwechsel wirkung in
Gegensat z bei spi el swei se zur unspezifischen Adsorption.

Der Fachmann auf dem Gebi et der heterogenen | Mmunassays
ver st ehe spezifische Bindungspartner als allgeneine
Bezei chnung fir Anti korper und Antigene. Das markierte
Reagenz koénne nur als markierte Anti korper oder

marki erte Antigene - also als markierte spezifische

Bi ndungspartner - verstanden werden.

Der Begriff "heterogenes i munchem sches Verfahren”
unf ale nicht nur den sogenannten Anti kor per- Sandw ch-
Assay (d. h. die bevorzugte, in den Beispielen des
Pat ents ausfiuhrlich beschriebene Ausf iuhrungsform der
Erfindung) sondern unter anderen auch das konpetitive
Test f or mat .

Der Fachmann habe i m Zusammenhang mt dem hier in Rede
st ehenden | nmunassay- Verfahren schon all ein aufgrund
seines al |l genei nen Fachw ssens "marki ertes Reagenz" und
"mar ki erter spezifischer Bindungspartner” als Synonyne
angesehen.

Fir den Fachmann sei es klar, dal es sich bei dem

mar ki ert en Reagenz nur um ei nen marki erten spezifischen
Bi ndungspartner (markiertes Antigen oder markierter

Anti korper) handel n kénne. Nur so sei auch zu verstehen,
dall "das marki erte Reagenz zw schen fl Ussi ger Phase und
dem Fest phasenreagenz in Abhangi gkeit von der
Konzentration des Analyten verteilt" werde (siehe den
urspringlich eingereichten Anspruch 1 sow e den
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Annel dungstext, Seite 5, erster Absatz und Seite 4,
zwei ter Absatz).

Das markierte Reagenz, d. h. der markierte spezifische
Bi ndungspartner, koénne di ese Vorgabe nur dann erfillen,
wenn es entweder an den festphasengebundenen
spezi fi schen Bi ndungspartner (konpetitiver Test) oder an
den Anal yten (Sandw ch-Format) spezifisch binde, da es
sonst zu kei ner von der Konzentration des Anal yten
abhangi gen Verteilung des markierten Reagenz zw schen
der flussigen Phase und der Festphase kommen kdnne, w e
von der urspringlichen Anmel dung ausdricklich verl angt
wer de.

Die Begriffe "inmbilisiert" und "beschichtet” seien im
vor | i egenden Kontext austauschbar. Auch die Begriffe
"immobilisiert” und "gebunden" seien Synonyne.

Der Ei nwand, dal3 der Begriff "nicht beeintrachtigt” im
Absatz c) ii) des Anspruchs 1 keine Stitzung in der
ursprunglich eingereichten Annel dung finde, sei erst im
Lauf e der nundlichen Verhandl ung vorgebracht worden,
deshal b solle die Kamrer ihn nicht ins Verfahren

zul assen. Auf jeden Fall entspreche der Begriff "nicht
beeintrachtigt”" dem Begriff "nicht gel 6scht”. Mt dem
Begriff "keine L6schung" in der ursprunglichen Annel dung
(siehe Seite 8, Zeile 5) sei "keine irgendwel che

Beei ntréachtigung”, d. h. entweder eine konplette

Beei ntrachtigung mt 100% Léschung des angeregten

Zust andes des Lum nophors oder eine partielle

Beei ntréachti gung geneint.
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D e Argunmente der Beschwerdegegnerin kdnnen
f ol gender malRen zusammengef a3t wer den:

Haupt antrag - Anspruch 1 - Artikel 123 (2) EPU

Aus den urspringlich eingereichten Unterl agen ergebe
sich, dalR die Verwendung von anzi ehbaren Partikeln ein
wesentliches Merkmal der Erfindung sei. Ein H nweis auf
"anzi ehbare Partikel" sei eindeutig nehrmals in diesen
Dokurent en (siehe Anspruch 1) zu finden, deshalb stelle
die Unterlassung des Wrts "anzi ehbaren” in Anspruch 1
ei nen VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

I n den urspringlich eingereichten Unterl agen sei die
Rede von ei nem Fest phasenreagenz oder Festphasenrezeptor
und ei nem mar ki erten Reagenz. Die in Anspruch 1
verwendeten Begriffe "erster spezifischer Bindungs-
partner" und "zweiter spezifischer Bindungspartner"”
seien nicht erwdhnt. Genal3 der Entscheidung T 284/94
(ABI. 1999, 464) stellten diese Begriffe eine

unzul assi ge Veral |l genei nerung der Beispiele 2 und 3 dar,
di e ei nen nonokl onal en anti-hTSH Anti kér per und ei nen
mt einem Acridinium Derivat konjugierten, nonokl onal en
Anti korper al s Festphasereagenz und marki ertes Reagenz
auf bi eten, dar. Weiter seien diese Begriffe fir den
Fachmann unkl ar, der nicht w ssen kodnne, worauf sich das
Wirt "spezifisch" beziehe. Somt |liege ein weiterer
Ver st ok gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

Der Begriff "beschichtet"” werde in den Beispielen der
urspringlich eingereichten Annel dung verwendet.

Mt "beschichtet" werde im Gegensatz zu "immbilisiert"
geneint, dal die Partikel mt dem Reagenz voll standig
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tiberdeckt werden sollten. Da die Begriffe verschi edene
Bedeut ungen hatten, seien sie nicht austauschbar.
AuRerdem gemal3 T 284/94 (supra), stelle die Benitzung
des Begriffs "immbilisiert” in Anspruch 1 eine

unzul &ssi ge Veral |l genmei nerung des in den Beispielen 2
und 3 benitzen Begriffs "beschichtet” dar. Somt |iege
ein weiterer VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

Obschon Reagenz A nach der urspringlich eingereichten
Annel dung, u. a. die Anforderung erfillen mui3te, keine
Loschung des angeregten Zustandes des Lum nophors zu

bewi rken, sei die Anforderung in vorliegendem Anspruch 1,
den angeregten Zustand ei nes Lum nophors nicht zu

beei ntrachti gten. Ei ne bl o3e Beei ntré&chtigung sei nicht
mt einer Loschung gl eichzustellen. Somt |iege auch

hier ein weiterer VerstoRR gegen Artikel 123 (2) EPU vor.

I n di eser Entscheidung wird fol gendes Dokument erwahnt:

(36) Masseyeff R F. und Ferrua B., in: |Inmunoenzymatic
Techni ques, Avraneas S, et al (Eds), Elsevier,
Anst erdam 1983, Seiten 139 bis 154

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zuridckverwei sung des
Verfahrens an die Einspruchsabteilung zur weiteren
Priafung auf der Basis des Hauptantrages oder der

H | fsantrédge 1 bis 6, alle eingereicht am

15. August 2003.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de.
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Ent schei dungsgr inde

Haupt antrag - Artikel 123 (2) EPU

1. Bef ugni s der Beschwer dekammer

1.1 I m Lauf e des Ei nspruchsverfahrens hatte die
Beschwer degegnerin nach Abl auf der Frist gemaf
Artikel 99 (1) EPU eine Rei he von Ei nwanden unter
Artikel 123 (2) EPU erhoben. Diese Ei nwinde wurden von
der Ei nspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1)
EPU geprift und fihrten zum Wderruf des Patents.
Wahrend der mindl i chen Verhandl ung vor der Kammer hat
di e Beschwer degegnerin ei nen weiteren Ei nwand unter
Artikel 123 (2) EPU erhoben, namich gegen das Merkma
in Anspruch 1) c) ii) (siehe oben Abschnitt V, letzter
Absat z) .

1.2 Angesi chts der Entschei dung der G ofRRen Beschwer dekammer
G 10/91 (supra; siehe Punkt 16 der Entschei dungsgr inde)
war di e Einspruchsabteilung berechtigt, in Anwendung des
Artikels 114 (1) EPU di esen von dem Ei nsprechenden nach
Abl auf der Frist gemaB Artikel 99 (1) EPU vorgebrachten
Ei nspruchsgrund zu prufen und eine Entschei dung dar tber
zu treffen. Weil dieser Gund als Gundlage fur die
W derruf sent schei dung der Ei nspruchsabteil ung gedi ent
hat, hat die Kammer die Befugnis und die Verpflichtung
zu priufen, ob der vorliegende Hauptantrag die
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU erfillt.

1.3 Dies gilt fur alle von der Beschwerdegegnerin unter dem

Gesi cht spunkt des Artikels 123 (2) EPU beanst andet en
Mer krmal e, einschliel3lich des Merkmals c) ii) in

2721.D
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Anspruch 1, weil dieser Aspekt in den rechtlichen Rahnen
der angefochtenen Entscheidung fallt.

Anspriuche 1 bis 5

CGegen den Austausch des Ausdrucks "bestehen kann" durch
"besteht” im Anspruch 1 sowi e gegen die Korrektur des pH
Berei ches i m Anspruch 4 (friher Anspruch 5) wirden
seitens der Beschwerdegegnerin kei ne Ei nwande er hoben.

Di e Kanmer hat auch kei ne Ei nwénde: bei de Anderungen
sow e die Streichung des erteilten Anspruchs 4 sind eine
direkte Antwort auf die Entscheidung der Ei nspruchs-
abtei l ung; di e Anderungen sind auch von der urspringlich
ei ngerei chten Annel dung gest it zt (siehe fur "besteht”
Seite 8, Zeile 2 und fidr den pH Bereich "1.5-3", Seite 8,
Zeile 15).

D e Ei nwande der Beschwerdegegnerin, die alle gegen
Anspruch 1 gerichtet sind, betreffen

i) die Qualifizierung der partikul aren Fest phase;
i) die Merkmal e "erster spezifischer
Bi ndungspartner” und "zweiter spezifischer
Bi ndungspartner”;
i) das Merkmal "inmmobilisiert”;
i V) das Merkmal c) ii).

Die Qualifizierung der Festphase

I m Ver f ahren gemaf3 Anspruch 1 wird eine partikul are
Fest phase eingesetzt. An vielen Stellen in der
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urspringlich eingereichten Annel dung wird di ese
parti kul &re Fest phase als "nmagneti sch anzi ehbar”
qualifiziert (siehe z. B. Seite, 5 Zeilen 5 und 6,
Seite 6, Zeilen 17 und 18, und Seite 10, Zeilen 12

und 13). Nur in demursprunglich eingereichten

Anspruch 1 ist von einem "partikul & en anzi ehbaren

Fest phaser eagenz" di e Rede, das erst in fol gendem
Anspruch weiter als "magnetisch anzi ehbar™ definiert

wi rd. Abgesehen von dieser Unklarheit in den
ursprunglichen Ansprichen, ist die Qualifikation

"anzi ehbar" ausschliel3lich in Verbindung mt der
weiteren Qualifikation "magnetisch” zu verstehen. D e
Ver wendung ei ner magneti sch anzi ehbaren Festphase ist in
der Tat di e bevorzugte Ausfihrungsform der beanspruchten
Er fi ndung.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin bezieht sich die
urspringlich eingereichte Annel dung i nrer nur auf eine
magneti sch anzi ehbare Festphase und darauf sollten auch
di e Anspriche beschréankt werden, da es fir die
Verwendung al s Festphase von nicht magneti si erbaren
Parti kel n keine Stitzung im Sinne von Artikel 123 (2)
EPU gebe.

Der Absatz auf Seite 6, Zeilen 23 bis 28 in der
urspringlich eingereichten Annel dung, der mt den
Wrtern "Gundsatzlich kénnen auch ni cht nagneti si erbare
Parti kel eingesetzt werden" beginnt, w derspricht dieser
Behaupt ung. Dadurch wird deutlich gemacht, dafl3, obwohl
di e Verwendung ei ner magneti sch anzi ehbaren Fest phase
bevorzugt ist, auch der Einsatz von nicht
magneti si erbaren Parti kel n, wobei dann das
Trennverfahren entsprechend angepaldt sein nuf,

grundséat zlich i ns Auge gefaldt ist.
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Somt verstofit das all geneinere Merkmal "mt einer
parti kul &ren Festphase” i m Anspruch 1 nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU

Die Merkmal e "erster spezifischer Bindungspartner” und
"zwei ter spezifischer Bindungspartner”

I m Anspruch 1 sind die in der urspriunglich eingereichten
Fassung der Annel dung al s "Fest phasereagenz” und
"mar ki ertes Reagenz" benannten Reagenzien mt den
Begriffen "erster spezifischer Bindungspartner” und
"zwei ter spezifischer Bindungspartner” bezi ehungswei se
bezei chnet.

Anspruch 1 betrifft ein heterogenes i mMmunchem sches
Verfahren zur Bestinmmung eines Analyten. We z. B. im
St andar dhandbuch (36) (siehe Abbil dungen la und 1d auf
Seite 141) grobschematisch illustriert wird, fordert
prinzipiell ein solches Verfahren, welches die

Mar ki erung, ob enzymati sche oder fluoreszente oder

chem | um neszente, auch sein mag, die Mtw rkung von
zwei Reagenzien, die als spezifische Bi ndungspartner an
ei ner Antigen-Anti korper-Wechsel wi rkung teil nehnmen: (i)
das erste Reagenz, das an di e Festphase gebunden w rd,
soll an den Anal yten spezifisch binden, und (ii) das
zwei te Reagenz, das markiert ist und in der fldssigen
Phase enthalten ist, soll entweder an das

f est phasegebundene erste Reagenz oder an den Anal yten
spezifisch binden. Als Ergebnis der Antigen-Antikdorper-
Wechsel wi rkung des Verfahrens wird das zweite Reagenz
zwi schen der fl ussigen Phase und der Festphase in
Abhangi gkeit von der Konzentration des Analyten verteilt.
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4.3 Di e Annel dung in der urspringlichen Fassung beschrei bt
tatsachlich, vor dem H ntergrund des Standes der Technik,
ei n heterogenes i munchem sches Verfahren, in demdie
Verteilung ei ner markierten Substanz zw schen ei ner
fl Ussigen und ei ner Festphase bestimt wrd, wobei ein
Fest phasenreagenz und ein marki ertes Reagenz verwendet
wer den. Beispiele 2 und 3 bestéatigen, daR sol che
Reagenzi en, die als spezifische Bi ndungspartner
mtw rken, in einem Verfahren gema3 Anspruch 1 zu
benit zen sind. In diesen Beispielen ist ein heterogenes
i mmunchem sches Verfahren zur Bestinmmung von hTSH
beschrieben. Der erste Bindungspartner ist ein
nonokonal er Anti korper, der an das hTSH spezifisch
bi ndet. Der zweite Bindungspartner ist ein mt einem
Acridinium Derivat konjugierter nonokl onal er Anti kor per.
Aus der Beschrei bung der Bestimung entni mt der
Fachmann ohne weiteres, dall der zweite Bi ndungspartner
an das hTSH spezifisch binden muf3, um ei nen "Sandw ch"
mt dem auf der Festphase inmmobilisierten anti-hTSH
Anti korper und dem hTSH zu bil den

4.4 Daher leitet der Fachmann die strittigen Begriffe "ein
erster spezifischer Bindungspartner” und "ein zweiter
spezi fischer Bindungspartner” ohne weiteres als Synonyne
der urspringlich verwendeten Begriffe "Festphasereagenz”
und "marki ertes Reagenz" ab. Folglich verstolen sie
ni cht gegen Artikel 123 (2) EPU

5. Das Merknmal "immobilisiert”

5.1 GemalR Anspruch 1 soll der erste Bi ndungspartner
d. h. - imSinne der urspringlich eingereichten
Annel dung - das Fest phasereagenz, auf der Festphase
i mobi lisiert werden. Der Begriff "imobilisiert" wrd
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in der urspringlichen Fassung der Beschrei bung nicht

benit zt .

Ei ndeutig ist, dal der Begriff "Festphasereagenz"

i rgendei ne Bi ndung des Reagenz an di e Festphase
stillschweigend mteinschliel3t, ohne die Art dieser

Bi ndung zu kennzei chnen. Di e Beschwerdegegnerin findet
fur das Merkmal "immobilisiert” keine Stutzung in der
urspringlichen Anmel dung und tragt vor, dafl
"imobilisiert” nicht mt demin Beispielen 2 und 3
benlit zten Begriff "beschichtet" tauschbar sei, weil die
zwei Begriffe verschi edene Bedeut ungen héatten.

| m Gegensatz dazu i st die Kammer der Auffassung, dal3 der
Begriff "inmmobilisiert auf" eine sehr generelle
Bedeutung hat, die ganz in Einklang mt demauf Seite 7,
Zeile 6 der urspriunglich eingereichten Annel dung

benlit zten Begriff "gebunden" ist. Eigentlich ist
"imobilisiert” ein allgeneiner Begriff des Fachgebiets
der Immunol ogie. Die in den Beispielen verwendete
Beschichtung ist als eine spezielle Form der

| mobi | i si erung anzusehen. Deshalb stellt auch dieses
Merkmal in Anspruch 1 keinen Verstold gegen

Artikel 123 (2) EPU dar.

Das Merkmal c) ii)

Nach der urspringlichen Fassung der Beschrei bung i st

ei ne der Anforderungen, die Reagenz A erfillen muB3, die
f ol gende: "keine Loschung des angeregten Zustandes des
Lum nophors" (siehe Seite 8, Zeilen 5 und 6). Das

ent sprechende Merkmal in Anspruch 1 [siehe c) ii)] ist
dagegen "den angeregten Zustand ei nes Lum nophors nicht
beei ntrachtigt"”.



6.2

6.3

6.4

6.5
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Di e Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dal3, wahrend
di e Loschung ei ne absol ute Anforderung sei, eine

Beei ntrachti gung Stuf enanregungen Uber Zw schenni veaus
erl aube und somt eine Erweiterung der urspringlichen
Annel dung i m Sinne von Artikel 123 (2) EPU darstelle.

Dazu erw dert di e Beschwerdefihrerin, dal die

Beschwer degegnerin materiell Uber das konkrete Auftreten
sol cher Stufenanregungen nichts bew esen habe. Sie tragt
vor, dall der Fachmann i m Kontext der Erfindung jede

Beei ntrachti gung des angeregten Zustandes des

Lum nophors, al so entweder eine konplette, d. h. mt

ei ner LOoschung ei nhergehende, oder eine partielle, als
nachteilig fur die Durchfihrung des beanspruchten
Ver f ahrens betrachten wirde. I m di esem Si nne wirde der
Fachmann kei nen Unterschied zwi schen den zwei Ausdricken
sehen.

D e Kammer fol gt der Auffassung der Beschwerdef dhrerin.
In der Tat, wirde der Fachmann im Hi nblick auf den Zweck
der Erfindung den Begriffen "Beeintréachtigung" und
"Ldschung" ei ne gl ei che Bedeutung geben. Er wirde an das
Abl 6sereagenz A die Anforderung stellen, daB jede

Beei ntrachti gung des angeregten Zustandes des

Lum nophors, die das beanspruchte Verfahren verhindern
kénnte, zu verneiden ist. In der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung gi bt es keinen Hi nweis zugunsten

ei ner anderen Auffassung.

Daher stellt die Verwendung des Begriffs "den angeregten
Zust and ei nes Lum nophors nicht beeintrachtigt” in
Anspruch 1 keinen VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU dar.
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Schl ul3f ol ger ungen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird durch den Inhalt der
ursprungl i chen Pat ent annmel dung gestitzt, deshalb erfdllt
Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU
Da von der Beschwerdegegnerin kei ne Ei nwande nach
Artikel 123 (2) EPU gegen di e abhangi gen Anspriiche 2

bis 5 erhoben werden, erfullt der Hauptantrag als Ganzes
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

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. Das Verfahren wird zur weiteren Prifung an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.
Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
A. Wl i nski L. Galligan
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