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Sachverhalt und Antrage
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Die von der Einsprechenden 02 mit Brief vom 17. Februar
2003 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das europaische Patent EP-B-0 515 928 in geanderter Form
aufrechterhalten wurde. Dieser Entscheidung lagen u.a.
die Anspriche 1 - 6 gemall Hilfsantrag 4 sowie die Seiten
1, 2, 2a, 3 - 10 der Beschreibung, alles eingereicht mit
Schreiben vom 15. Juli 1999, zu Grunde.

Die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
unabhangigen Anspriche 1, 3, 5 und 6 haben den

nachstehenden Wortlaut:

1. Oberflachenmodifizierte plattchenférmige
Perlglanzpigmente hergestellt indem Perlglanzpigmente
mit dem Modifizierungsreagenz bestehend aus einem
Polyacrylat oder Polymethacrylat bzw. deren
wasserlos-lichen [sic] Salze mit Molekulargewichten
zwischen 400 und 50.000 und gegebenenfalls einem
Losemittel bzw. Losemittelgemisch in Mengen von 0,2

bis 10 Gew.-% bezogen auf das Pigment gemischt werden.

3. Verfahren zur Herstellung oberflachenmodifizierter
plattchenformiger Pigmente nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass man in einem Mischgefal
plattchenformige Perlglanzpigmente mit dem
Modifizierungsreagenz bestehend aus einem Polyacrylat
mit Molekulargewichten zwischen 400 und 50.000 und
gegebenenfalls einem Losemittel bzw.
Losemittelgemisch In Mengen von 0,2 bis 10 Gew.-%
bezogen auf das Pigment versetzt.
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5. Verwendung der Pigmente nach Anspruch 1 in
Formulierungen wie Farben, Lacken, Druckfarben und

zur Kosmetikpraparation.

6. Formulierungen enthaltend Pigmente nach Anspruch 1.

Gemall Seite 5, Ziffer 22, der Niederschrift der
mundlichen Verhandlung am 14. April 1999 beschloss die
Einspruchsabteilung, das Patent auf Basis des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4, eingereicht wahrend der
mundlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten. Dieser
Anspruch 1 entspricht in seinem Wortlaut dem Anspruch 1
des Anspruchssatzes vom 15. Juli 1999. Die Einspruchs-
abteilung setzte der Patentinhaberin eine Frist von zwei
Monaten zur Anpassung der (weiteren) Anspriche,
insbesondere der Verfahrensanspriche 3 und 4, und der
Beschreibung. Die Niederschrift der mundlichen
Verhandlung ging der Einsprechenden 02 mit Schreiben vom
10. Mar 1999 zu.

Die Uberarbeitete Fassung der Beschreibung (Seiten 1, 2,
2a, 3 - 10) und ein neuer Satz von Ansprichen 1 - 6,
wovon wie oben erwahnt Anspruch 1 demjenigen des
Hilfsantrages 4, eingereicht wahrend der mindlichen
Verhandlung, entsprach, wurden von der Patentinhaberin
mit Telefax vom 15. Juli 1999, innerhalb der gesetzten
Frist, eingereicht. Diese Unterlagen wurden den beiden
Einsprechenden mit Post vom 20. Oktober 1999 zur
Kenntnisnahme Ubermittelt.

Mit Schreiben vom 8. Juli 1999 reichte die
Einsprechende 02 Beschwerde gegen die threr Ansicht nach
verfahrensabschlieRende Entscheidung, die gemall Seite 2

der Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung (Form
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2309) bzw. Punkt 22 des Verhandlungsprotokolls verkindet
worden war, ein. Diese Beschwerde (Aktenzeichen

T 0823/99) wurde von dieser Kammer in anderer Besetzung
als unzulassig verworfen, da sie sich gegen eine
Zwischenentscheidung richtete, gegen die die gesonderte

Beschwerde nicht zugelassen worden war.

Die Eilnsprechende 02 erhob mit Schreiben vom 9. April
2002 Einwande unter Artikel 123 (3) EPU gegen den mit
Telefax vom 15. Juli 1999 neu eingereichten Anspruch 2.
Zudem bemerkte sie, dass gemdll der Beschreibung, Seite 5,
die Polyacrylate bzw. Polymethacrylate in einer Menge

von 0,1 bis 20 Gew.-%" auf das Pigment aufgebracht

werden.

In weiterer Folge erliell die Einspruchsanteilung die
nunmehr mit Beschwerde angefochtene Zwischenentscheidung.
Diese Entscheidung datiert laut EPA Formblatt 2339WP
(Blatt 1) vom 13. Dezember 2002; sie wurde laut
Datumstempel am 9. Januar 1991, wohl falschlich fur

9. Januar 2003, zur Post gegeben.

Die Einsprechende 02 (Beschwerdefihrerin) fuhrt in der
Begrundung an, dass das Verfahren vor der
Einspruchsabteilung mit wesentlichen Verfahrensméngeln
behaftet gewesen sei. Sie rugt, dass die
Einspruchsabteilung Uber die Aufrechterhaltung
entschieden habe, ohne sie zu den (beir der mundlichen
Verhandlung noch nicht vorliegenden) Ansprichen 2 - 6
gehort zu haben. Zusatzlich bringt sie vor, dass ihre
Eingabe vom 9. April 2002 in der angefochtenen
Entscheidung unbericksichtigt geblieben sei, ferner,
dass das Verhandlungsprotokoll falsch zugestellt worden
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sei. Die Beschwerdefuhrerin beantragt u.a. aus diesen
Grunden die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.

In der Sache fuhrt die Beschwerdefiuhrerin an, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 gegenuber demjenigen des
erteilten Anspruchs 1 in seinem Schutzumfang erweitert
worden sei (Artikel 123 (3) EPU). Der erteilte Anspruch
definiere mit Modifizierungsreagenz beschichtete
Pigmente, wahrend der geanderte Anspruch Pigmente
betreffe, die lediglich mit Modifizierungsreagenz
gemischt wurden, ohne ausdricklich eine Beschichtung der

Pigmente zu fordern.

Ferner stehe die Mengenangabe 0,1 bis 20 Gew.-% auf
Seite 5, Zeile 11, der Beschreibung im Widerspruch zum

aufrechterhaltenen Anspruch 1.

Die Kammer hat in einem Zwischenbescheid u.a. Einwénde
unter Artikel 123 (3) erhoben und ber unverénderter
Anspruchslage den voraussichtlichen Widerruf des

Streitpatents angekindigt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diese
Mitteilung dahingehend beantwortet, dass sie Im
Beschwerdeverfahren nicht beabsichtige, Stellung zu
nehmen. Sie begrundete dies damit, dass das Streitpatent
bereits 1m Jahre 2001 durch Nichtzahlung der
Jahresgebuhren in allen Vertragsstaaten erloschen seil.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt den Widerruf des
Streitpatents und die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr.

Die Verfahrensbeteiligte und Einsprechende 01 hat keine
Antrage gestellt und mit Schreiben vom 4. September 2003
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mitgeteilt, dass sie sich zum Beschwerdevorbringen der

Beschwerdefihrerin nicht aulRern werde.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Antrage gestellt.

Entscheidungsgrinde
1. Anderungen
1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 iIst gegenuber demjenigen

1.2
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des erteilten Anspruchs 1 in seinem Schutzumfang
erweitert worden und genugt daher nicht den Bestimmungen
des Artikel 123 (3) EPU).

Der erteilte Anspruch 1 definiert mit Modifizierungs-
reagenz beschichtete Pigmente, wahrend der geanderte
Anspruch Pigmente betrifft, die lediglich mit
Modifizierungsreagenz gemischt wurden, ohne ausdricklich

eine Beschichtung der Pigmente zu fordern.

Gegenuber dem erteilten Anspruch 1 wurde der Ausdruck
""zur Verbesserung des Aufrihrverhaltens™ gestrichen. Der
Ausdruck "zur Verbesserung des Aufrihrverhaltens™ stellt
nach Auffassung der Kammer eine den Anspruch
einschrankende Zweckangabe dar, weil er solche
oberflachenmodifizierte Perlglanzpigmente ausschliel3t,
die beispielsweise iIin den im Anspruch 5 genannten
Formulierungen wie Farben, Lacken, Druckfarben und
Kosmetikpraparaten keine Verbesserung des
Aufrihrverhaltens bringen. Ein den Anspruch
einschrankendes Merkmal kann aber wegen der Bestimmung
des Artikels 123 (3) EPU nicht ersatzlos fortfallen.
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Da wie unter Punkt 1 erlautert keine Fassung des
Streitpatents vorliegt, die den Erfordernissen des
Artikels 123 (3) EPU geniigt, ist das Patent zu

widerrufen.

Verfahrensftehler

Die Beschwerdefihrerin hat gerigt, dass die
Einspruchsabteilung uUber die Aufrechterhaltung
entschieden habe, ohne sie zu den (bei der mundlichen
Verhandlung noch nicht vorgelegenen) Ansprichen 2 - 6
gehort zu haben. Zusatzlich wird vorgebracht, dass die
Eingabe vom 9. April 2002 in der Entscheidung
unberucksichtigt geblieben sei, ferner, dass das

Verhandlungsprotokoll falsch zugestellt worden sei.

Nach Auffassung der Kammer hat das Verfahren vor der
Einspruchsabteilung zumindest nicht den Bestimmungen von
Regel 58(4) EPU entsprochen, da die Einspruchsabteilung
den Parteien nicht mitteilte, In welcher Fassung sie das
europaische Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte bzw.
sie im Falle des Nichteinversténdnisses zur

Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten aufforderte.

Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents i1n geandertem Umfang beschliel3t,
sieht Regel 58(4) EPU zwingend vor, dass die
Einspruchsabteilung den Parteien mitteilt, in welcher
Fassung sie das europaische Patent aufrechtzuerhalten
beabsichtigt und sie auffordert, innerhalb von zwei
Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, In
der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht

einverstanden sind. Diese Mitteilung ist im vorliegenden
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Fall unterblieben. Zwar sind die der Aufrechterhaltung
zugrunde liegenden Unterlagen der Beschwerdefuhrerin mit
Schreiben vom 20. Oktober 1999 zur Kenntnisnahme
Ubermittelt worden. Diese Mitteilung enthadlt aber keinen
Hinwels auf die beabsichtigte Aufrechterhaltung des
Streitpatents in dieser oder einer anderen Fassung und
kann daher die Mitteilung nach Regel 58(4) EPU nicht

ersetzen.

Fur die Kammer steht damit fest, dass die Beschwerde-
fuhrerin von der angefochtenen Entscheidung lberrascht
worden war. Dazu kommt, dass sie aufgrund ihrer in der
zwischenzeitlichen Eingabe vom 9. April 2002
vorgebrachten Einwande mit einer Stellungnahme der
Einspruchsabteilung und gegebenenfalls auch mit der
Anberaumung einer weiteren mundlichen Verhandlung

rechnen durfte.

In dieser Eingabe erhob die Beschwerdefihrerin namlich
konkrete Einwande unter Artikel 123 (3) EPU gegen
Anspruch 2. Zudem stellte sie fest, dass gemdl der
Beschreibung, Seite 5, die Polyacrylate bzw.
Polymethacrylate in einer Menge von 0,1 bis 20 Gew.-%"
auf das Pigment aufgebracht werden. Auf den Einwand nach
Artikel 123 (3) EPU bzw. auf den Hinweis betreffend die
Mengenangabe wird in der angefochtenen Entscheidung
nicht eingegangen. Sie entspricht daher In dieser
Hinsicht nicht dem Erfordernis der Regel 68(2) EPU,
wonach Entscheidungen, die mit der Beschwerde
angefochten werden koénnen, schriftlich zu begrinden sind.

Die Kammer mochte in diesem Zusammenhang der
Einspruchsabteilung die Moéglichkeit zugute halten, dass
ihr besagte Eingabe vom 9. April 2002 nicht vorgelegen

2200.D
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haben konnte, da diese zu diesem Zeitpunkt offenbar
weder in der Akte selbst noch in der elektronischen
Dokumentation aufscheint. Die Beschwerdefuhrerin hat
jedoch 1m Zuge des Beschwerdeverfahrens mit Schreiben
vom 29. August 2005 durch Vorlage einer Kopie dieses
Schreibens zusammen mit der Kopie des zugehoérigen
postalischen Laufzettels, der den Eingangsstempel des
EPA vom 11. April 2002 tragt, plausibel gemacht, dass
das genannte Schreiben an das EPA tatsachlich abgesandt
wurde und dort eingegangen ist. Ein moglicher
inneramtlicher Fehler bei der Ubermittlung von
Schriftstiucken ware aber ebenfalls dem Einspruchs-

verfahren anzulasten.

Nach J 6/79 (ABI. EPA 1980, 225; Entscheidungsgrinde,
Punkt 8) stellt es grundsatzlich einen wesentlichen
Verfahrensmangel dar, wenn Verfahrensregeln nicht in der
im Ubereinkommen vorgeschrieben Weise angewendet worden
sind. Die Vorschriften der Regel 58(4) und 68(2), Satz 1,
EPU stellen solche Verfahrensregeln dar. Wie oben
erlautert, sind sie Im vorliegenden Fall nicht bzw.

nicht in der im Ubereinkommen vorgeschrieben Weise

angewendet worden.

Da zudem der Beschwerde stattgegeben wird, sind die
Voraussetzungen der Regel 67 EPU fir die Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr erfiullt. Dem Antrag ist daher
stattzugeben.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das europaische Patent wird widerrufen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:
C. Vodz M. Eberhard
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