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Sachverhalt und Antréage

2456.D

Die am4. Mai 2002 ei ngegangene Beschwerde des
Beschwer def Ghrers (Ei nsprechender) richtet sich gegen

die am 27. Februar 2002 zur Post gegebene Entschei dung
der Einspruchsabteilung, mt welcher der Einspruch gegen
das europai schen Patent Nr. 859 751 zurickgew esen wurde.
Das Streitpatent enthielt zehn Anspriche, deren

Anspruch 1 we folgt |autete:

"1. Verwendung eines senmfluorierten Al kans der
al | genei nen For nel
ReRy oder ReR4Re
wobei
R-= eine |ineare oder verzweigte Perfluoral kyl -G uppe und
Ry eine lineare oder verzweigte, gesattigte
(Kohl enwasser st of f) - Al kyl - Gruppe i st,
das unverzweigte semfluorierte Al kan di e Fornel
F( CHy) n( CH) rH oder F( CHy) n( CHy) of CHp) nF
besi t zt,
das verzweigte semfluorierte Al kan innerhal b der
Perfl uoral kyl - G uppen -FCX- -Einheiten mt
X = GFs, GF7; oder C4Fg
sow e innerhal b der Al kyl-Guppen -HCY- -Einheiten mt
Y = GHs, GH; oder CihHy
ent hal t,
i nnerhal b ei ner Perfluoral kyl -Kette eine -CXy- -G uppe
sow e innerhalb einer Al kyl-Kette eine -CY- - G uppe
enthalten ist, und wobei
fur alle genannten |inearen oder verzweigten
sem fluorierten Al kane di e Gesantzahl en der
Kohl enst of fatome i m Perfl uoral kyl-Teil von n =3 - 20
und i m Kohl enwasserstoff-A kyl-Teil von m= 3 - 20
bet r agen,
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zur Herstellung eines Hilfsmttels fur die
Augenhei | kunde. "

I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent nur im Unfange der Anspriche 1 bis 8 wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit und mangel nder
Ausf Uhr bar keit angegriffen worden. I m Ei nspruchs-
verfahren wurden unter anderen die fol genden

Druckschriften angezogen:

(1) EP- A-563 446 und
(7) US-A-5 275 669.

D e Einspruchabteilung stellte in der angefochtenen

Ent schei dung, welche allein die erteilten

Pat ent anspriche 1 bis 8 betraf, fest, dall der CGegenstand
des Streitpatents ausfihrbar und erfinderisch sei

Zur Ausf Uhrbarkeit der Erfindung fihrte sie aus, dal die
Beschrei bung des Streitpatentes ausfihrlich beschreibe,
in welcher Art und Weise die sem fluorierten Al kane in
der Augenhei |l kunde ei nsetzbar seien. Daher konne der
Fachmann di e Erfindung ausf thren.

I n der mindlichen Verhandlung vor der Kanmer am

30. Septenber 2004 hat der Beschwerdegegner

(Patenti nhaber) neue Hil fsantrage eingereicht, und zwar

ei nen aus drei Anspruchen bestehenden H |l fsantrag 1 und

ei nen aus zwei Anspriuchen bestehenden Hilfsantrag 2. Der
Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages |autet:

"1. Verwendung eines senmifluorierten Al kans der
al | genei nen For nel
ReR4
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wobei
R-= eine |ineare oder verzweigte Perfluoral kyl - G uppe und
Ry eine lineare oder verzweigte, gesattigte
(Kohl enwasser st of f) - Al kyl - G- uppe i st,
das unverzweigte sem fluorierte Al kan die Fornel
F( CHp) n( CHp) nH
besi t zt,
das verzweigte sem fluorierte Al kan innerhal b der
Perfl uoral kyl - G uppen -FCX- -Einheiten mt
X = GFs, GF; oder CsFg
sow e innerhalb der Al kyl-Guppen -HCY- -Einheiten mt
Y = GHs, GH; oder CihHy
ent hal t,
i nnerhal b ei ner Perfluoral kyl -Kette eine -CXy;- -G uppe
sow e innerhal b einer Al kyl-Kette eine -CY- - G uppe
enthalten ist, und wobei
fur alle genannten |inearen oder verzweigten
sem fluorierten Al kane di e Gesantzahl en der
Kohl enst of fatome i m Perfluoral kyl-Teil von n =3 - 20
und i m Kohl enwasserstoff-A kyl-Teil von m= 3 - 20
bet r agen,
zur Herstellung eines Losungsmttels fdr in der
Augenhei | kunde verwendbaren Arzneimttel s oder
zur Herstellung eines Verdinnungs- und/ oder
Auswaschm ttels fur Silikondl nach einer Silikondl -
Net zhaut t anponade oder
zur Herstellung einer Loésung des sem fluorierten Al kans
in Silikon6l als Hlfsmttel fir die Augenheil kunde."

Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages unterschei det
sich vom Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages
ausschliel3lich dadurch, dall die erste der dort

auf gezahl ten al ternativen Verwendungen, namich "zur

Herstel l ung eines Losungsmittels far in der
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Augenhei | kunde verwendbaren Arzneimttels oder”
gestrichen ist. Diesem Anspruch 1 des zweiten

H | fsantrages schliel3t sich als alleiniger weiterer
Anspruch der fol gende Anspruch 2 an:

"2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei endstandig im

Mol ekl anstell e der Perfluoral kyl -G uppe F3;C ei ne FCX;-
oder F,CX- -G uppe gebunden ist und ebenso endstandig im
Mol ekul anstelle der Al kyl-G uppe HiC eine HCY,- oder
HCY- - G uppe gebunden ist."

Der Beschwerdef ihrer hat vorgetragen, die Ausfihrbarkeit
der Erfindung sei nicht imgesanten beanspruchten
Berei ch gegeben. We aus dem der Beschwer debegr iindung
bei gef gt en Ver suchsbericht des Pruflabors Medi cal
Device Testing "nmdt" hervorgehe, sei die vom geltenden
Anspruch 1 unfalte Verbi ndung FsHs zel | toxi sch und daher
ni cht in der Augenheil kunde verwendbar. Di e Ergebnisse
di eses Versuchsberichtes stinden auch im Ei nklang m t
denen des Versuchsberichts des Beschwerdegegners, denn
i n bei den Versuchsberichten werde | ediglich bei

ni edri gen Konzentrationen der Priufsubstanz keine

Zel | toxi zi tat genessen.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kamer hat der
Beschwer def Uhrer das Streitpatent erstmalig in seinem
gesant en Unfange angegriffen, also auch hinsichtlich der
abhangi gen Anspriche 9 und 10, gegen wel che er weder

Ei nspruch eingel egt, noch sonst im Verfahren bisher

Ei nwdnde er hoben hatte. Zur Begrindung hat er auf die
Ent scheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) abgehoben,

wel che einen Einspruch inplizit auch auf sol che
Anspriuche ausdehne, die von einemvernichteten

unabhéangi gen Anspruch, hier des Anspruchs 1, abhi ngen.
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Der Gegenstand der abhéangi gen Anspriche 9 und 10 sei
auch imHi nblick auf die Druckschriften (1) und (7)
nahel i egend, da sie das Losevernbgen von fluorierten
Al kanen, auch mt Silikondl en, betréafen.

Der Beschwerdegegner hat mt seinem Schriftsatz vom

10. August 2004 einen ei genen Versuchsbericht des
Pruf | abors Bioservice Scientific Laboratories "BSL"
betreffend die Zelltoxizitat von acht anspruchsgenél3en
Ver bi ndungen ei ngereicht. Darunter war auch die vom
Beschwer def Uhrer bereits untersuchte Verbi ndung FsHs.
Gest it zt auf diesen Versuchsbericht trug der

Beschwer degegner vor, dall kei ne der untersuchten

Ver bi ndungen, auch nicht die Verbindung FsHs, zelltoxisch
sei. Die Versuche seien nach der fur Arzneimttel
mafl3gebl i chen | SO Nor m 10993 dur chgef thrt worden und
daher aussagekréaftig. Dies sei der Versuchsbericht des
Beschwer def thrers nicht, denn er enthalte kei ne Angaben
tuber die chem sche Reinheit des Prufnusters, welche

j edoch fiar die durchgefihrten Versuche zur Zelltoxizitat
wesentlich sei. Daher konne er di e Ausfihrbarkeit der
beanspruchten Erfindung nicht in Frage stellen.

Der Beschwerdegegner hat der Ausweitung des Ei nspruchs
auf die erteilten Anspriche 9 und 10 w dersprochen,
deren Gegenstand nunnehr den zweiten Hilfsantrag bil de.
Cegen di ese Anspriche habe der beschwerdef Ghr ende

Ei nsprechende explizit gerade nicht eingesprochen und
habe di ese auch i mgesanten Ei nspruchs- und

Beschwer deverfahren bi sl ang nicht angegriffen. Erst in
der nmindl i chen Verhandl ung vor der Kanmmer habe er dies
Uberraschenderwei se versucht. Imdbrigen betreffe die
angezogene Druckschrift (1) keine Auswaschmttel, im
Cegensatz zumerteilten Anspruch 9, und die Druckschrift
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(7) nicht das Gebiet der Augenheil kunde, im Gegensatz zu
den erteilten Ansprichen 9 und 10, so dal3 bei de

Ent gegenhal t ungen deren Gegenstand ni cht nahel egen

konnt en.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in seinem
gesant en Unfange zu w derrufen

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen oder hilfsweise das Patent auf G undl age
der Hilfsantréage 1 oder 2 aufrechtzuerhalten

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

2456.D

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

GemalR st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern i st
das Erfordernis der Ausfihrbarkeit nur dann erfillt,
wenn di e in den unabhéngi gen Ansprichen definierte

Erfi ndung durch ei nen Fachmann i m gesant en beanspruchten
Ber ei ch ausgef thrt werden kann (siehe Entschei dungen

T 409/91, ABlI. EPA 1994, 653, Punkt 3.5; T 435/91, ABI.
EPA 1995, 188, Punkt 2.2.1; T 534/96, Punkt 4, nicht
veroffentlicht in ABI. EPA). Dieser Gundsatz gilt far

j ede Erfindung ungeachtet dessen, w e sie anspruchsgenal
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definiert ist, sei es etwa in Form ei nes Stoffanspruches

oder, wi e hier, eines Verwendungsanspruches.

Ei n Verwendungsanspruch gi bt definitionsgenmal3 m ndestens
zwei techni sche Merkmal e an, namlich einerseits den
verwendet en Gegenstand und andererseits einen bestimten
Verwendungszweck. Di e Besonderheit imvorliegenden Fal
besteht darin, dal3 die Erfindung als Verwendungsanpruch
"schwei zeri schen Typs" auf eine zweite nedizinische
Verwendung gerichtet ist (siehe G 1/83, ABlI. EPA 1985,
60). Daher spezifiziert der geltende Verwendungsanspruch
1 den verwendeten Cegenstand al s fornel mal8i g néher
beschri ebene sem fluorierte Al kane und deren Verwendung
zur Herstellung eines Hilfsmttels fur die
Augenhei | kunde al s Zweckangabe. Fol glich enthalt das
streitgegenstandl i che Schutzbegehren zwei technische
Merkmal e, die beide gleichzeitig erfidllt sein missen,
damt die Erfindung ausgefidhrt werden kann. Daher ist zu
prufen, ob beide Merkmal e auch tatsachlich i mgesanten
beanspruchten Unfange erfullt werden.

Der Beschwerdef dhrer hat in dieser H nsicht vorgetragen,
dalR nicht alle patentgenal’en sem fluorierten Al kane fir
den pat ent gemél3en Zweck verwendbar seien, denn einige

di eser Al kane seien wegen ihrer Zelltoxizitéat nicht auf
dem Gebi et der Augenheil kunde verwendbar mt der Fol ge,
dall di e gerade auf diese Verwendung gerichtete Erfindung
i n di esem Unfange ni cht ausfihrbar sei.

Der Beschwer def ihrer hat zum Nachwei s sei ner Behaupt ung

ei nen Versuchsbericht des Priflabors "ndt" zusammen mt

der Beschwer debegrindung vorgel egt. In diesem

Ver suchsbericht werden die Ergebni sse von Untersuchungen
der patentgenald verwendeten Verbi ndung FsHs auf
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Zel | toxi zi tat, angabegenald nach | SO Norm 10993

dur chgef hrt, angegeben. Di e Probenvorbereitung erfolgte
dabei unter anderem dergestalt, daf die zu prifende
Ver bi ndung FsHg mit Zel | kul t ur medi um verm scht und nach
Phasent rennung der uberstehende Extrakt als sol cher
(100% Konzentration) und als Verdinnungsrei he bis zu

ei ner 3% gen Verdunnungsstufe getestet wurde. Der
unverdunnte und di e verdinnten Extrakte sow e die zu

pr uf ende Substanz sel bst wurden auf Zelltoxizitat
untersucht. Der unverdinnte Extrakt zeigte eine geringe
Zel l toxizitat und die zu priafende Verbindung als sol che
ei ne starke zelltoxi sche Wrkung sel bst in geringen
Mengen, wahrend die verdinnten Extrakte keine
Zelltoxizitat zeigten (Seite 11, Absatz 2 und Tabellen).
Di ese Versuchsanordnung erschei nt auch realitatsnah,
denn bei der Verwendung auf dem Cebi et der
Augenhei | kunde wird di e Verbindung als sol che fur

| &ngere Zeit (Langzeittanponade) oder sogar dauer haft
(d askorperersatz) in das Auge eingebracht. D e

Ver suchser gebni sse zeigen sonmt, dafl di e patentgenmil
verwendet e Ver bi ndung FsHs bei besti nmungsgenmalRem
Gebrauch zel I toxisch ist.

Der Beschwerdegegner hat nun unter dem 10. August 2004
ebenfal I s ei nen Versuchsbericht des Pruflabors "BSL"

ei ngereicht, in demdi e Ergebni sse von Untersuchungen
ei ni ger patentgemall verwendet er Verbi ndung auf

Zel | toxi zi tat, angabegenald ebenso nach | SO Norm 10993
dur chgef hrt, angefihrt werden. Unter den untersuchten
Ver bi ndungen i st auch die vom Beschwerdef ihrer bereits
unt ersucht e Verbi ndung FsHs. Gest it zt auf diesen

Ver suchsberi cht hat der Beschwerdegegner vorgetragen
dall di ese Verbi ndung FsHs, i m Gegensatz zum Vor bringen
des Beschwerdef uhrers, doch nicht zelltoxisch sei
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Al l erdings tragt der vorgel egte Versuchsbericht nicht

di ese Schl uff ol gerung des Beschwerdegegners in ihrer
Absol utheit, denn das Priafl abor halt als eigene

Schl ul3f ol gerung lediglich fest, dafl "unter den
angegebenen Bedi ngungen kei ne zel | toxi sch wi rkenden
Subst anzen aus dem Prifmaterial freigesetzt wirden.”
(Seite 11, Ende; Hervorhebung durch die Kanmer). Bei der
Ver suchsdur chf thrung hat das Prufl abor "BSL" ebenfalls
ei nen Extrakt der zu prifenden Verbi ndung FsHg
hergestellt. Allerdings wrden weder der unverdinnte
Extrakt, noch die zu prifende Substanz sel bst auf

Zel I toxi zitat untersucht, sondern nur verdinnte Extrakte
(Seite 11, Absatz 2), bei denen keine zelltoxische

W r kung gefunden wurde. Dieses Ergebnis stimmt mt dem
des Prufl abors des Beschwerdef ihrers uberein, denn auch
| et zteres hat bei verdinnten Extrakten keine

Zel ltoxizitat gefunden. Damt entkraftet der

Ver suchsberi cht des Beschwerdegegners jedoch nicht die
Feststel l ung des Versuchsberichtes des Beschwerdef uhrers,
dall bei unverdinntem Extrakt eine zelltoxische Wrkung
eintritt und folglich die patentgenald verwendete
Ver bi ndung FsHs Zel | t oxi zi tat aufwei st.

Der Beschwer degegner hat gegen den Versuchsbericht des
Beschwer def Gihrers ei ngewandt, dal3 die Reinheit der dort
unt er sucht en Ver bi ndung, di e noglicherweise fiur eine
Zelltoxizitat (mt)verantwortlich sein kdnne, nicht
angegeben worden sei.

D eser Ei nwand Uberzeugt indessen nicht, denn die vom
Pruf | abor des Beschwerdef Uhrers untersuchte Verbi ndung
zeigt, ebenso wie die vom Prifl abor des

Beschwer degegners untersuchte, keine Toxizitéat be
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verdinnten Extrakten, so dal3 i nsoweit auch von kei nem
unt erschi edl i chen Rei nhei tsgrad auszugehen ist, worauf
der Beschwerdefthrer in der mindlichen Verhandl ung vor
der Kanmmer auch unw dersprochen hi ngew esen hat.

Der Beschwer degegner hat auf3erdem behauptet, dalR die
Ver suchsdur chf thrung des Prifl abors des Beschwer de-
fdhrers, und insbesondere die Untersuchung des
unverdinnt en Extraktes, nicht der angegebenen | SO Norm
ent sprochen habe.

| ndessen tragt genald standi ger Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern jede am Verfahren beteiligte Partei
di e Beweislast fur die von i hr geltend gemachten

Tat sachenbehaupt ungen. Wenn eine Partei, deren
Sachvortrag auf der behaupteten Tatsache beruht, dieser
Bewei sl ast nicht geniigt, so unterliegt sie insoweit
(siehe u. a. T 270/90, ABlI. EPA 1993, 725, Punkt 2.1 der
Ent schei dungsgr inde; T 355/97, Punkt 2.5.1 der

Ent schei dungsgr iinde, unveroffentlicht in ABI. EPA). Im
vorliegenden Fall hat der Beschwerdegegner all erdings
fUr seine Behauptung kein einziges Beweisnitte

vorgel egt und damt den erforderlichen Beweis nicht
angetreten. D e Kammer kann somt weder nachvol |l zi ehen
noch uberprifen, ob und gegebenenfalls in wel chem

Unf ange der angegriffene Versuchsbericht von dieser Norm
abwei cht sollte. Die Behauptung des Beschwerdegegners
mul3 daher unber icksichtigt bl ei ben.

Aus di esen G inden kommt di e Kanmer zu dem Schl uf3, dald
zum ndest di e anspruchsgenéf3e Verbi ndung FsHs wegen i hrer
Zel ltoxizitat for den anspruchsgemafRen Ver wendungszweck
auf dem Cebi et der Augenheil kunde ni cht einsetzbar ist.
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Die in der nundlichen Verhandl ung aufgeworfene Frage, ob
die Zelltoxizitat der untersuchten patentgenialien
Ver bi ndung FsHs nbgli cherwei se einen isolierten,
ausnahnswei sen Fehl schl ag am Rande der Erfi ndung
darstell e, ist weder vom Beschwerdef Uhrer noch vom
Beschwer degegner vertieft worden. Der Beschwerdef Ghrer
hat zu Recht darauf hingew esen, dall die untersuchte
Ver bi ndung FsHg mt einer Kettenl &nge der

Kohl enwasser st of f gruppe von 8 Kohl enst of fatonen in der
Mtte des anspruchsgenéalRen Berei ches von 3 bis 20 und
damt nicht am Rande der Erfindung |iege. Der

Beschwer degegner hat dem Beschwer def Uhrer die gezielte
Auswahl der untersuchten Verbindung vorgehalten, weil
bei Verbi ndungen mt kurzer Perfluoral kyl gruppe und
mttellanger Kohl enwasserstof fgruppe am ehesten

Zel |l toxizitat zu befidrchten gewesen sei. Damt hat er

i ndessen gleichzeitig eingerdum, dall die einzig

unt er sucht e pat ent genél3e Verbi ndung mt ihren toxischen
Ei genschaften nicht als isolierter, ausnahnswei ser

Fehl schl ag zu betrachten ist.

Zusanmmenf assend i st daher festzustellen, dalR der

gel tende Verwendungsanspruch 1 Verbi ndungen unfal3t, die
fur den anspruchsgemaflen Zweck auf dem Gebi et der
Augenhei | kunde ni cht verwendbar sind. Damt schliel3t das
Streitpatent Ausfihrungsfornen ein, die nicht ausfihrbar
sind mt der Folge, dal der Ei nspruchsgrund der

mangel nden Ausf Uhrbarkeit der Erfindung gemal

Artikel 100 b) EPU durchgreift. Daher ist der

Haupt antrag des Beschwer degegners ni cht gewadhr bar.
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Hlfsantrag 1

2456.D

Ander ungen

Der geltende Verwendungsanspruch 1 ist gegeniuber dem
erteilten Anspruch 1 auf die sem fluorierten Al kane der
Formel Re:Ry beschrankt und zusatzlich durch Aufnahne der
spezi fischen Verwendungszwecke aus den erteilten
abhangi gen Anspriche 6, 9 und 10 préazisiert worden.

Unt er di esen Urst anden best ehen kei ne Ei nwéande im

Hi nblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und
(3) EPU.

Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Der gel tende Verwendungsanspruch 1 schliel3t, w e jener
des Haupt antrages, die Verbindung FsHs ein. Der

angegebene Verwendungszweck |iegt auch weiterhin in der
Herstellung von - nunnehr spezifizierten - Hilfsmtteln

i n der Augenheil kunde, wobei als erste Alternative,

wel che dem erteilten abhangi gen Anspruch 6 entnomren i st,
ein Losungsmttel fiur in der Augenheil kunde verwendbare
Arzneimttel genannt wird.

Damt trifft der gegen den Verwendungsanspruch 1 des
Haupt ant r ages er hobene Ei nwand, dal3 di e anspruchsgenélie
Ver bi ndung FsHs wegen i hrer Zelltoxizitat fur den
anspruchsgenmaflen Verwendungszweck auf dem Gebi et der
Augenhei | kunde ni cht einsetzbar ist, auch den Anspruch 1
des Hilfsantrages 1. Daraus ergi bt sich notwendi gerweise
di e gl ei che Schl ul’3f ol gerung (siehe Punkt 2.6 supra),
nam i ch dalR das Streitpatent gemal3 Hi |l fsantrag 1

Ausf Uhrungsfornmen einschliel3t, die nicht ausfudhrbar sind
mt der Folge, dall der Ei nspruchsgrund der mangel nden
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Ausf iihr barkeit der Erfindung genmdRR Artikel 100 b) EPU
auch insoweit durchgreift.

D e Kammer konmt daher zu dem Schl u3, dal3 der
H | fsantrag 1 des Beschwerdegegners ebenfalls nicht
gewahr bar i st.

Hlfsantrag 2

5.2

2456.D

Ent schei dungsbefugni s der Kanmmer

I n den geltenden Verwendungsanspruch 1 sind die beiden
spezi fi schen Zweckangaben der erteilten abhéngi gen
Anspriche 9 und 10 al s ei nzi ge Verwendungsal ternativen
auf genommen worden (siehe Punkt 1l supra). Durch die
Auf nahme der Merkmal e di eser Anspriche in den Anspruch 1
hat der beschwerdegegneri sche Patenti nhaber sein

Schut zbegehren auf den Unfang der erteilten Anspriche 9
und 10 beschr ankt.

| ndessen hat der beschwerdef Uhrende Ei nsprechende

ausdr icklich nur den erteilten Anspruch 1 und di e davon
abhangi gen erteilten Anspriche 2 bis 8 mt dem Ei nspruch
angegriffen (Ei nspruchsfornblatt: Ei nspruchsunfang
Punkt V; Einspruchsschriftsatz Seite 12, Absatz 2 und
Seite 14 "Antrage"; bei de eingegangen am 19. Cktober
2000). Folgerichtig hat der Beschwerdefdhrer auch weder
i m Ei nspruchsverfahren noch i mschriftlichen
Beschwer dever f ahren den Gegenstand der erteilten
Anspriche 9 und 10 angegriffen. Er tat dies erstmals in
der mindl i chen Verhandl ung vor der Kanmer.

D e Befugnis einer Einspruchsabteilung wi e auch einer
Beschwer dekammer, Uber das Streitpatent i m Rahnen eines
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Ei nspruchs(beschwerde)verfahrens zu entschei den, hangt

j edoch grundsatzlich von dem Unfange ab, in dem gemal
Regel 55 c¢) EPU in der Einspruchsschrift gegen das

Pat ent Ei nspruch ei ngel egt wurde (G 9/91, ABlI. EPA 1993,
406) . Nachdem imvorliegenden Fall der
beschwer def thr ende Ei nsprechende seinen Ei nspruch
explizit nur gegen die erteilten Anspriuche 1 bis 8
gerichtet und die erteilten Anspriche 9 und 10 mt dem
Ei nspruch nicht angegriffen hat, hat die Kanmrer somt
grundséat zl i ch kei ne Befugnis, Uber das Streitpatent in
der Formdes Hilfsantrages 2 zu entschei den, das auf den
Cegenstand eben di eser nicht angefochtenen Anspriche 9
und 10 beschréankt ist.

Von di esem Grundsat z kann j edoch abgew chen werden,
"wenn der Einspruch ausdricklich nur gegen den

Cegenst and ei nes unabhangi gen Anspruchs eines

eur opai schen Patents gerichtet ist", da davon
ausgegangen werden kann, dafl3 ei n abhéngi ger Gegenstand
durch die Erkl arung nach Regel 55 c¢) EPU inplizit mt
abgedeckt ist. Dies setzt allerdings die Erfdllung von
zwei Bedi ngungen voraus, namich dall der unabhéangi ge
Anspruch vernichtet wird und das bereits vorliegende
Mat eri al den abh&ngi gen Ansprichen prima facie

ent gegensteht (G 9/91, loc. cit., Punkt 11 der

Ent schei dungsgr Ginde) .

Es ist fraglich, ob diese inplizite Ausdehnung des

erkl arten Unfangs des Einspruchs hier anwendbar i st,
denn sie betrifft augenscheinlich den Fall, in welchem
der Ei nspruch "nur" den unabh&ngi gen Anspruch angreift.
Der vorliegende Fall weicht jedoch davon ab, da nicht
"nur" der unabhé&ngi ge Anspruch 1 mt dem Ei nspruch
angegriffen worden ist; die Einspruchserkl & ung unfaldt



5.3.2

2456.D

- 15 - T 0440/ 02

ausdr tuckl i ch auch abhéngi ge Anspriche, jedoch nicht alle,
sondern explizit nur bestimmte, nadmich die Anspriche 2
bis 8, und nicht Anspruch 9 oder 10.

D ese Frage kann indessen dahi nstehen, da eine der oben
genannten zwei Bedi ngungen fir eine inplizite Ausdehnung
des Ei nspruchs auf alle abhangi gen Anspriche, namich
dall das bereits vorliegende Material diesen Ansprichen
prima facie entgegensteht, nicht erfullt ist.

Der Beschwer def Uhrer hat die Ausfihrbarkeit des

ver bl i ebenen Pat ent gegenst andes gemall Hil fsantrag 2 mt
dem vorliegenden Material nicht in Frage gestellt. D e
Kanmer sieht auch von sich aus kei ne Veranl assung, davon
abzuwei chen, denn das Schutzbegehren ist nun auf die
Verwendung der semifluorierten Al kane stets verm scht
mt Silikon6l beschrénkt. Fur ein solches Gem sch ist

ei ne sei ne Verwendung ausschlielBende Toxi zitat weder mt
dem vorliegenden Material bel egt noch ohnedies

vor getragen worden

Der Beschwerdef ihrer hat hinsichtlich des bereits
vorliegenden Materials ausschliel3lich auf die
Druckschriften (1) und (7) abgehoben. Di e Druckschrift
(1) betrifft auf der angezogenen Seite 1, Zeilen 21 bis
26 weder di e anspruchsgenmalRen sem fluorierten Al kane,
noch deren Verwendung zur Herstellung ei nes Verdinnungs-
/ Auswaschm ttels fur oder einer Losung mt Silikondl
gemald erteilten Ansprichen 9 und 10. Druckschrift (7)
betrifft ein vollig anderes Fachgebiet, namich die
Rei ni gung von techni schen Oberfl a&chen. Damt kann prim
faci e das vom Beschwer def Ghrer entgegengehal t ene und
bereits vorliegende Material den Gegenstand der
erteilten abhangi gen Anspriche 9 und 10 und folglich
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auch nicht den des darauf beschrankten geltenden
Anspruchs 1 in Frage stellen.

Zusanmmenf assend kommt di e Kammer daher zu dem Schl uf3
dall der Einspruch weder explizit noch inplizit den
CGegenstand der erteilten Anspriche 9 und 10 einschlieldt.
Der Hilfsantrag 2, welcher auf den Gegenstand eben

di eser nicht angefochtenen erteilten Anspriche 9 und 10
beschréankt ist, wird folglich von der Erkl arung des

Ei nspruchs gemaR Regel 55 c¢) EPU nicht unfaRt. Nachdem
di e Kamrer jedoch an den Unfang des Ei nspruchs gebunden
ist, hat sie keine Befugnis, Uber den Hlfsantrag 2 zu
ent schei den

Das Streitpatent ist daher in Formdes Hilfsantrages 2
auf recht zuer hal t en
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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 zurickverw esen mt
der Aufl age, das Patent auf G undl age der Anspriche 1
und 2 gemalR Hil fsantrag 2 und ei ner noch anzupassenden

Beschr ei bung aufrecht zuer hal t en.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend A. Nuss

2456.D



