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Sachverhalt und Antrage

I. Das europdische Patent Nr. 0 803 711 (Anmeldenummer
96 118 004.9) wurde von der Einspruchsabteilung mit der
Begrlndung widerrufen, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemafd der ihr vorliegenden Fassung eines
Hauptantrags den Schutzbereich des erteilten Patents
erweiterte und ein ihr vorliegender Hilfsantrag mit
einem Anspruch 1, der eine beschrankende Fufinote

enthielt, unzuldssig war.

Gegen diese Entscheidung ist von der Patentinhaberin
(Beschwerdeflihrerin) Beschwerde eingelegt und beantragt
worden, die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten alternativ
in der erteilen Fassung, in einer Fassung mit Fuf3note
(Disclaimer), einer Fassung des Anspruchs 1 ohne das
Merkmal "Beschichtung" und einer Fassung des Anspruchs 1,
die auf die Ausfihrungsform gemafs Figur 6 ("mit
Epoxidharz ausgefdllt") gerichtet ist. Fir den Fall,
dass die Kammer keine Grundlage flUr eine Fufdnoten-Ldsung
im EPU sieht, wird beantragt, diese Rechtsfrage der

Grof’en Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdefiihrerin hat noch das folgende Dokument

eingereicht:

D34 : "Deutsches Worterbuch", K.-D. BlUnting, Isis, Chur,
1996, Seiten 147 und 165

Die Argumente der Beschwerdefihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

1881.D
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Aus D34 gehe hervor, dafl sowohl "beschichten" als auch
"bedecken" dieselbe Bedeutung hatten, nadmlich "mit einer
Schicht versehen". Daher sei daf3 Merkmal "daf3 der LED-
Chip mit einer Beschichtung aus Epoxiharz bedeckt ist"
in den urspringlichen Unterlagen offenbart. Der

Anspruch 1 in der erteilten Fassung gehe daher nicht
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus. Dies gelte auch fir den
Anspruch 1 ohne das Merkmal "Beschichtung", der aufferdem

im Einklang mit Artikel 123 (3) EPU stehe.

Das Ersetzen eines Gegenstands in den Ansprichen durch
einen anderen sei gemaR G 1/93 mdglich, wenn die
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
daflir eine Grundlage biete und kein Verstofs gegen
Artikel 123 (3) EPU vorliege. Diese Erfordernisse seien
bezliglich des anhand der Figur 6 beschriebenen
Ausflihrungsbeispiels ("mit Epoxidharz ausgeftillt™")

erfillt.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin I hat unter
Hinweis auf die Entscheidungen T 528/93 und G 9/91
ausgefihrt, dass der auf die erteilte Fassung gerichtete
Antrag unzuldssig sei, da die Einspruchsabteilung nicht
Uber diesen Antrag, sondern nur Uber eine diesem
gegenlber eingeschrankte Fassung entschieden habe.
Abgesehen davon gehe der Gegenstand des erteilten
Anspruchs bezlglich "Beschichtung" Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus. "Beschichten" und "bedecken" seien keinesfalls
Synonyme, wie aus den von ihr eingereichten Dokumenten

D31 bis D33 hervorgehe:
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D31: Lueger Lexikon der Technik, 4. Auflage, Band 8,
Seiten 68 und 69

D32: Brockhaus Die Enzyklopadie, 20. Auflage, 3. Band,
Seiten 6 und 210

D33: Internetseite der FHTW Berlin ("Hauptgruppen

technologischer Arbeitsverfahren nach DIN 8580")

Der erteilte Anspruch sei auch deswegen unzuldssig
erweitert, weill er zwel Fluoreszenzfilter definiere,
eines im Oberbegriff, welches zwischen der Lichtquelle
und der Anzeige angeordnet sei, und ein weiteres,
welches in den LED-Chip als Epoxidharz mit eingemischten
Fluoreszenzteilchen integriert sei. Die Anmeldung lehre
aber nur das diskrete oder das integrierte
Fluoreszenzfilter. Abgesehen davon sei der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 nicht neu und beruhe auf

keiner erfinderischen Tatigkeit.

Durch Weglassen von "Beschichtung" werde der Anspruch so
geandert, dass der Schutzbereich erweitert sei. AuRerdem
beinhalte diese Version ebenfalls noch die unzulédssige
Erweiterung des "zweifach vorgesehenen
Fluoreszenzfilters" und sei diesbezliglich auch nicht
klar. AuRBerdem wlrde sich die im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs genannte Weiterbildung der Anzeige nicht
auf den beanspruchten Gegenstand, namlich die
Beleuchtung einer Anzeige, beziehen. Abgesehen davon sei
der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenlber D17
(WO-A-97/50132) und beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit gegenltber D9 (US-A-3 875 456)
und D3 (EP-A-0 692 406).
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Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin II hat
ausgefihrt, dafl der Anspruch 1 in der erteilten Fassung
aufgrund des Merkmals "Beschichtung" Artikel 123 (2) EPU
verletze. Dieses Merkmal sei im Laufe des
Prifungsverfahrens eingefihrt worden, um eine Abgrenzung
gegeniiber D3 (EP-A-0 692 406) und D5 (JP-A-08 007 614)
zu bewirken, welche getrennte Filteranordnungen
offenbarten, die den LED-Chip bedeckten. Ein
beschrankendes Merkmal, das nicht in den urspringlichen
Unterlagen offenbart sei, verletze nur dann nicht
Artikel 123 (2) EPU, wenn es keinen technischen Beitrag
zu der beanspruchten Erfindung liefere (G 1/93). Dies

sei hier offensichtlich nicht der Fall.

Die Weglassung des Merkmals "Beschichtung" verstofRe
jedoch gegen Artikel 123 (3) EPU, da dadurch der

Schutzbereich erweitert werde.

Ein Disclaimer in Form einer Fufinote sei schon in der
Entscheidung G 1/93 als unzulassig verworfen worden, da
es daflir wegen des verbindlichen Charakters des Artikels
123 (2) und (3) EPU keine Grundlage im EPU gebe. Ein
solcher Disclaimer sei auch nicht durch die
Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 gedeckt, die sich
insbesondere nicht auf den vorliegenden Fall der
unentrinnbaren Falle von Artikel 123 (2) und (3) EPU

bezbgen.

Der Anspruch 1 gemadf dem sich auf "mit Epoxidharz
ausgefillt" beziehende Antrag verstofe ebenfalls gegen
Artikel 123 (3) EPU. Der Schutzbereich sei dadurch
erweitert worden, daf® durch das neue Merkmal des

Ausfiillens mit Epoxidharz keine dinne Schicht erzeugt
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werde, was im Gegensatz zu der in dem erteilten Anspruch

definierten Beschichtung stehe.

Die Beschwerdegegnerin III (Einsprechende IV) hat

folgende Dokumente eingereicht (Numerierung durch die

Kammer) :

D35: Deutsches Wérterbuch, G. Wahrig, 1980, Seiten 584
und 642

D36: German-English Technical and Engineering

Dictionary, L. De Vries, 1972, Seiten 119, 156
und 171

Aus D35 gehe hervor, daf? "bedecken" nicht das Gleiche
bedeute wie "mit einer Schicht versehen". Das werde auch
durch D36 bestatigt, wonach "bedecken" und "beschichten"
in "to cover" bzw. "to coat" Ubersetzt wlrden. Auch das
Wort "ausflillen" habe nicht die Bedeutung von
"beschichten". Selbst wenn "bedecken" die Bedeutung von
"begchichten" hatte gemadf dem breiten Konzept, wie es
aus D34 hervorgehe, so ware "Beschichtung" eine Auswahl
aus diesem breiten Konzept, die nicht aus den
Anmeldungsunterlagen in der ursprlinglichen Fassung

abgeleitet werden koénne.

In den urspringlichen Unterlagen wlrden die Begriffe
"bedecken" (Anspruch 7) und "ausfidllen" (Seite 5,

Zeile 8) verwendet, und zwei diesen Begriffen
entsprechende Ausfihrungsformen seien anhand der

Figuren 2 bzw. 6 beschrieben. Der Anspruch 1 des Patents
entspreche der Ausfihrungsform von Figur 6, wobei
"ausflillen" in Spalte 4, Zeile 8, erwdhnt werde. Das

bedeute, dafR die ursprlingliche Beschreibung kein
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"beschichten", sondern nur "ausfltllen" offenbare. Im
Ubrigen sei es Ubliche Praxis, fir die
Zuldssigkeitspriifung von Anderungen den Neuheitstest

anzuwenden.

Die Streichung des Merkmals "Beschichtung" erweitere den
Schutzbereich und verstoRe gegen Artikel 123 (3) EPU, da
dieses Merkmal eine besondere technische Bedeutung habe

(G 1/93) .

Die Einflhrung eines Disclaimers in Form einer Fufnote
entspreche praktisch der Streichung eines Merkmals und
wlirde daher ebenfalls den Schutzbereich erweitern. Ein
solcher Disclaimer sei ganz verschieden von den Fallen
gema® G 1/03 und G 2/03 und sei schon in G 1/93

abgehandelt worden. Es sei daher nicht notwendig, den

vorliegenden Fall der Grof’en Beschwerdekammer vorzulegen.

Das Ersetzen von "Beschichtung" durch "ausftllen"
verletze Artikel 123 (3) EPU wegen der verschiedenen

Bedeutung dieser Begriffe.

Zur Vorbereitung der von allen Parteien hilfsweise
beantragten mindlichen Verhandlung, die am 26. Juli 2005
statt gefunden hat, hatte die Kammer eine vorlaufige,

sie nicht bindende Stellungnahme abgegeben.

In der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdefihrerin

noch folgende Dokumente eingereicht:

D37: 5 Seiten aus dem Internet am 20. Juli 2005:
"Epoxidharz aus Wikipedia, der freien

Enzyklopedia"; "Epoxid-Harze fllssig und
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reaktivverdinnt" der Fa. Wela-Handelsgesellschaft;

"GieRBharz aus Wikipedia, der freien Enzyklopedia'.

D38: Langenscheidts Handworterbuch Englisch, Teil I,
Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Berlin und Mlnchen,

2000, Seite 131

AuRRerdem hat sie zu dem Dokument D34 die Seite 118 (mit

einer Definition des Begriffs "ausfliillen") eingereicht.

Die Beschwerdegegnerinnen haben in der mindlichen
Verhandlung beantragt, das Dokument D37 nicht in das
Verfahren einzufihren, da es nicht relevant sei.
AufRerdem sei das Verdffentlichkeitsdatum bei diesem
Dokument aus dem Internet unklar und der Inhalt

reflektiere nicht das allgemeine Fachwissen.

VI. Die Beschwerdefihrerin hat in der mindlichen Verhandlung
beantragt, das Patent auf der Grundlage eines
Anspruchs 1 gemdf’s einem Hauptantrag bzw. Hilfsantrdgen 1
und 2 - alle eingereicht in der mlndlichen Verhandlung -

aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen haben in der mindlichen
Verhandlung ihre Antrage auf Zurlckweisung der

Beschwerde wiederholt.

VII. Versionen des Anspruchs 1, die der Entscheidung zugrunde

liegen, lauten wie folgt:

Hauptantrag:

"1l. Beleuchtung einer Anzeige in einer Beleuchtungsfarbe

mit einer durch eine Lichtquelle (4, 18) anderer Farbe

1881.D
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als der Beleuchtungsfarbe durchleuchtbaren Anzeige,
wobei die Lichtquelle (4,18) auf der einem Beobachter
abgewandten Seite der Anzeige angeordnet ist und
zwischen Lichtquelle (4, 18) und Anzeige ein
Fluoreszenzfilter (5, 22) angeordnet ist, welcher einen
Tell des Lichts der Lichtquelle (4, 18) absorbiert und
bei einer hdéheren Wellenldnge emittiert, dadurch
gekennzeichnet daff die Lichtquelle eine einen LED-Chip
(18) aufweisende Leuchtdiode ist, daf? der LED-Chip (18)
mit einer Beschichtung aus Epoxiharz (22), das
eingemischte farbige Fluoreszenzteilchen (23) enthalt,
bedeckt ist, welches flr das von dem LED-Chip (18)
emittierte Licht den Fluoreszenzfilter bildet, und daR
der Fluoreszenzfilter ein Teilfilter ist, durch den ein
weiterer Tell des Lichtes des LED-Chips (18) ungefiltert
hindurchtretbar ist, wobei die Spektren des nicht
absorbierten Lichtanteils (13) und des mit hdherer
Wellenlange wieder emittierten Lichtanteils (12) ein
Licht mit einem resultierenden Spektrum (14) bilden, mit
dem die Anzeige durchleuchtbar ist und wobeil die Anzeige
eine durchleuchtbare Anzeigetafel (1) ist, die auf einem
lichtundurchléassigen Anzeigefeld (2) angeordnet ist und
auf deren RlUckseite die Lichtquelle (4, 18) angeordnet

ist. ™"

Hilfsantrag 1:

"1l. Beleuchtung einer Anzeige in einer Beleuchtungsfarbe
mit einer durch eine Lichtquelle (4, 18) anderer Farbe
als der Beleuchtungsfarbe durchleuchtbaren Anzeige,
wobei die Lichtquelle (4, 18) auf der einem Beobachter
abgewandten Seite der Anzeige angeordnet ist und
zwischen Lichtquelle (4, 18) und Anzeige ein

Fluoreszenzfilter (5, 22) angeordnet ist, welcher einen
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Teil des Lichts der Lichtquelle (4, 18) absorbiert und
bei einer hdéheren Wellenldnge emittiert, dadurch
gekennzeichnet, daf® die Lichtquelle eine einen LED-Chip
(18) aufweisende Leuchtdiode ist, daf der LED-Chip (18)
mit einer Beschichtung* aus Epoxiharz (22), das
eingemischte Fluoreszenzteilchen (23) enthalt, bedeckt
ist, welches fir das von dem LED-Chip (18) emittierte
Licht den Fluoreszenzfilter bildet, und daf® der
Fluoreszenzfilter ein Teilfilter ist, durch den ein
weiterer Teil des Lichtes des LED-Chips (18) ungefiltert
hindurchtretbar ist, wobei die Spektren des nicht
absorbierten Lichtanteils (13) und des mit hdherer
Wellenldnge wieder emittierten Lichtanteils (12) ein
Licht mit einem resultierenden Spektrum (14) bilden, mit
dem die Anzeige durchleuchtbar ist und wobeil die Anzeige
eine durchleuchtbare Anzeigetafel (1) ist, die auf einem
lichtundurchlédssigen Anzeigefeld (2) angeordnet ist und
auf deren Rickseite die Lichtquelle (4, 18) angeordnet

ist.

*Diegses Merkmal ist Gegenstand einer unzuldssigen
Erweiterung. Es kdénnen keine Rechte aus diesem Merkmal

hergeleitet werden."

Hilfsantrag 2:

"1l. Beleuchtung einer Anzeige in einer Beleuchtungsfarbe
mit einer durch eine Lichtquelle (4, 18) anderer Farbe
als der Beleuchtungsfarbe durchleuchtbaren Anzeige,
wobei die Lichtquelle (4,18) auf der einem Beobachter
abgewandten Seite der Anzeige angeordnet ist und
zwischen Lichtquelle (4, 18) und Anzeige ein
Fluoreszenzfilter (5, 22) angeordnet ist, welcher einen

Tell des Lichts der Lichtquelle (4, 18) absorbiert und
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bei einer hoéheren Wellenldnge emittiert, dadurch
gekennzeichnet, daf® die Lichtquelle eine einen LED-Chip
(18) aufweisende Leuchtdiode ist, die aus einem Gehduse
(15) besteht, in dem der LED-Chip (18) angeordnet ist,
wobei das gesamte Gehduse (15) mit einem eine
Beschichtung bildenden Epoxiharz (22) ausgefillt ist,
das eingemischte farbige Fluoreszenzteilchen (23)
enthalt, welches flir das von dem LED-Chip (18)
emittierte Licht den Fluoreszenzfilter bildet, und daR
der Fluoreszenzfilter ein Teilfilter ist, durch den ein
weiterer Teil des Lichtes des LED-Chips (18) ungefiltert
hindurchtretbar ist, wobei die Spektren des nicht
absorbierten Lichtanteils (13) und des mit hdherer
Wellenlange wieder emittierten Lichtanteils (12) ein
Licht mit einem resultierenden Spektrum (14) bilden, mit
dem die Anzeige durchleuchtbar ist und wobeil die Anzeige
eine durchleuchtbare Anzeigetafel (1) ist, die auf einem
lichtundurchlédssigen Anzeigefeld (2) angeordnet ist und
auf deren Rickseite die Lichtquelle (4, 18) angeordnet

ist."

Entscheidungsgrinde

1881.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ist u. a. das
Merkmal angegeben, dass der LED-Chip mit einer
Beschichtung aus "Epoxiharz" (im folgenden:
"Epoxidharz"), das eingemischte farbige

Fluoreszenzteilchen enthdlt, bedeckt ist, welches fur
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das von dem LED-Chip emittierte Licht den

Fluoreszenzfilter bildet.

Flr die ursprlingliche Offenbarung eines Gegenstands
insbesondere mit diesem Merkmal im Sinne von

Artikel 123(2) EPU sind die urspringlichen Anspriiche 7
und 8 (siehe A-Schrift) relevant, in denen angegeben ist,
dass der LED-Chip mit einem den Farbfilter bildenden
eingefdrbten Epoxidharz bedeckt ist. Dieser Wortlaut ist
auch der urspringlichen Beschreibung, siehe A-Schrift,

Spalte 1, Zeilen 50 bis 58, entnehmbar.

Das Wort "Beschichtung" ist in den ursprlinglichen
Unterlagen nirgendwo angegeben, auch nicht in der
Beschreibung, siehe A-Schrift, Spalte 3, Zeilen 25 bis
40, des sich auf die Verwendung eines Farbfilters aus
eingefarbtem Epoxidharz beziehenden und in Figur 6
gezeigten Ausfihrungsbeispiels. Gemafs den Zeilen 36 bis
40 ist insbesondere angegeben, dass das gesamte Gehause
(der Leuchtdiode) mit einem Epoxidharz ausgefiillt ist,
das eingemischte farbige Fluoreszenzteilchen enthalt.
Wie aus der Figur 6 hervorgeht, ist der LED-Chip 18 mit
dem Epoxidharz 23 bedeckt, was dem Wortlaut des
ursprlinglichen Anspruchs 7 entspricht, aber nicht

beschichtet.

Der Begriff "Beschichtung" beinhaltet namlich die
Vorstellung, dass eine Schicht mit einem Verfahren
erzeugt worden ist, das ihr zum einen laterale
Dimensionen verleiht, die grof sind gegenltber der Dicke,
und zum anderen, dass die Schicht fest an dem Korper,
auf den sie aufgebracht ist, haftet. Bei der in Figur 6
in perspektivischer Ansicht und damit offensichtlich in

etwa mafstabgerecht gezeigten Leuchtdiode ist das
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Gehause, in dem der LED-Chip 18 angeordnet ist, mit
Epoxidharz ausgeflillt. Diese Ausfillung stellt schon
deswegen keine den LED-Chip bedeckende Beschichtung dar,
weil die Dimensionen der Ausfiillung in vertikaler und
horizontaler Richtung in etwa gleich sind. Was im
Ubrigen die weitere Eigenschaft einer Beschichtung
anbelangt, so ist nicht in jedem Fall gewadhrleistet,
dass das Epoxidharz fest an dem LED-Chip haftet, auch
wenn Epoxidharz als Kleber Verwendung findet. In jedem
Fall sind die Begriffe "bedeckt" und "beschichtet" keine
Synonyme. Der Begriff "bedeckt" ist allgemeiner als
"beschichtet". Allenfalls wird daher "beschichtet" wvon

"bedeckt" umfasst.

Diese Interpretation ist durch die von den Parteien zur

Begriffsklarung vorgelegten Dokumente gedeckt:

In D31 ist "Beschichten" unter I. definiert als
"Aufbringen einer festhaftenden Schicht aus urspringlich
formlosem Stoff auf ein Werkstick." Als Verfahren sind
beispielhaft genannt: Aufdampfen, Aufgiefen und
Galvanisieren. Unter II. und III. ist vom Aufbringen von
Filmen bzw. filmartigen Uberziigen die Rede. Die
genannten Eigenschaften der relativen Dimensionen und

des Haftens gehen somit deutlich aus D31 hervor.

D32 definiert "Beschichten" in ahnlicher Weise als "das
Aufbringen festhaftender Schichten aus formlosen oder
vorgeformten Werkstoffen auf einem Trager". Die
genannten Beispiele in verschiedenen Gebieten der
Technik verdeutlichen die o. g. Eigenschaft hinsichtlich

der relativ geringen Dicke.
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Die in D33 gegebene Definition von "beschichten" nennt
den Aspekt der festen Haftung, wahrend den angegebenen
Beispielen deutlich der Aspekt der relativ geringen

Dicke entnehmbar ist.

D34 definiert "beschichten" als "etwas mit einer dunnen

Schicht wversehen".

D35 definiert "beschichten" als "mit einer Schicht
(Kunststoff, Lack u. a.) versehen und "Beschichtung" als

"die Schicht selbst".

D36 Ubersetzt "beschichten" u. a. mit "to coat, form a

layer or a film" und "Beschichtung" mit "coating".

Es ist ersichtlich, dass die Dokumente D34 bis D36 die
0. g. Definition einer "Beschichtung" hinsichtlich der

Aspekte "Haftung" und "Dicke" stilitzen.

"Beschichtung" ist aber auch kein Synonym zu dem Begriff
"Bedeckung", der in den urspringlichen Unterlagen
genannt ist. In folgenden der zitierten Dokumente finden

sich Definitionen.

In D32 sind Definitionen nur flr die Astronomie und
Meteorologie angegeben, die offensichtlich auf den

vorliegenden Fall nicht anwendbar sind.

D34 definiert "bedecken" mit "verhiillen", z. B. "Er
bedeckte das Sofa mit einer Decke". Fir "bedeckt" ist
zwar als Definition angegeben "mit etwas, einer Schicht
Uberzogen, versehen", aber aus dem angegebenen Beispiel
"Die Berge waren mit Schnee bedeckt" und dem zuvor

gegebenen Beispiel geht hervor, dass "bedecken" ein
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"loses Beschichten" einschlieft und sich nicht
ausschlieflich auf "beschichten" im technischen Sinne,

d. h. das Aufbringen fest haftender Schichten, bezieht.

D35 nennt fir "bedecken" die Definition "zudecken,

verhiillen (Flache, Offnung)".

D36 Ubersetzt "bedeckt" und "Bedeckung" mit "covered"
bzw. "cover" und "coverage". Zwar wird auch "overgrown",
genannt, was eigentlich auf das Aufwachsen einer Schicht
hindeuten wlirde, offensichtlich aber nicht als Synonym,
sondern allenfalls in dem Sinne, dass "bedeckt" der
allgemeine Begriff ist, der den speziellen Begriff

"aufgewachsen" mit umfasst.

In D37 ist zwar "to coat" Ubersetzt sowohl mit
"beschichten" als auch mit "bedecken". Das widerspricht
aber nicht der Vorstellung, dass "bedecken" allgemeiner

ist als "beschichten" und dieses mit umfasst.

2.6 Die Beschwerdefihrerin hat zundchst darauf hingewiesen,
dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung die
strittigen Begriffe "beschichten", "bedecken" und
"ausfiullen" definiert habe, ohne dies druckschriftlich
zu belegen. Dies stelle einen Begrlindungsmangel in der
Entscheidung dar. Die Kammer stellt jedoch fest, dass
die Frage der ursprunglichen Offenbarung bzw. der
Erweiterung des Schutzbereichs in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ausfihrlich
diskutiert wurde, siehe die Niederschrift.
Offensichtlich war es von der Patentinhaberin in dieser
mindlichen Verhandlung nicht fir erforderlich gehalten
worden zu verlangen, dass Wodrterblcher und dgl.

herangezogen wirden, um die Bedeutung der strittigen

1881.D
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Begriffe zu klaren. Vielmehr war hier das allgemeine
Fachwissen, wie es den Beteiligten und der
Einspruchsabteilung zueigen war, fir ausreichend
gehalten worden. Darauf beruht auch die von der
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung gegebene
Begrlndung, die daher von der Kammer als ausreichend

angesehen wird.

Die Beschwerdefihrerin hat anhand des Dokuments D37, das
von der Kammer als verspatet formal nicht in das
Verfahren eingefihrt wurde, ausgefihrt, dass Epoxidharz
als Klebstoff und zum Vergieflen von elektrischen
Bauteilen verwendet werde. Beil dieser Verwendung ergebe
sich eine festhaftende Verbindung, die nicht nur eine
Bedeckung, sondern auch eine Beschichtung darstelle.
Dies gehdre zum Standardwissen des Ingenieurs. Die
Dokumente D34 bis D36 zeigten verschiedene Definitionen
von "beschichten" und "bedecken". Eine Beschichtung sei
auch nicht zwingend fest haftend. Abgesehen davon, dass
eine Beschichtung nicht notwendigerweise dinn sei,
handele es sich hierbei um eine relative Angabe, die zu
einer Charakterisierung ungeeignet sei. Die Figur 6 des
Patents sei nicht mafdstabsgerecht hinsichtlich der Dicke
der Bedeckung des LED-Chips mit Epoxidharz.
Infolgedessen bilde eine Bedeckung mit Epoxidharz auch
eine Beschichtung. Das Hinzuflgen von "Beschichtung" sei
nur redundant zu dem, was unter "Bedeckung mit

Epoxidharz" ohnehin zu verstehen sei.

Diese Argumentation vermag die Kammer jedoch nicht zu
Uberzeugen. Wie oben anhand der Dokumente D34 bis D36
gezeigt wurde, ist der Ausdruck "mit Epoxidharz bedeckt",
wie er aus den ursprlinglichen Ansprlchen 7 und 8

hervorgeht, allgemeiner als der nun fUr den vorliegenden
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Anspruch 1 verwendete Wortlaut "mit einer Beschichtung
aus Epoxidharz bedeckt". Die Kammer ist der Meinung,
dass flUr den engeren Wortlaut keine urspringliche
Offenbarung vorliegt, da die daflr herangezogene Figur 6
keine Beschichtung aufweist. Das Epoxidharz weist
namlich UGber dem LED-Chip keine Dicke auf, die
verglichen mit den lateralen Dimensionen klein ist. Auch
die fir eine Beschichtung notwendige feste Haftung ist
bei der in Figur 6 des Patents dargestellten Anordnung
nicht zwingend, da das gesamte Gehduse mit Epoxidharz
ausgefiillt ist. Eine Beschichtung mit Epoxidharz ist

somit aus den ursprunglichen Unterlagen nicht herleitbar.

Es folgt daher, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gemafs dem Hauptantrag Uber den Inhalt in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, was eine

Verletzung von Artikel 123 (2) EPU darstellt.

Hilfsantrag 1

Gemafs diesem Antrag ist der Anspruch 1 des Hauptantrags
durch eine Fufdnote erganzt worden, durch die auf Rechte
durch die unzuldssige Erweiterung bezlglich

"Beschichtung" verzichtet werden soll.

Die Grof’e Beschwerdekammer hat jedoch in ihrer
Entscheidung G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541) festgestellt
und begrlindet, siehe die Punkte 6 und 14 der Grulnde,
dass das EPU keine Grundlage flir eine "FuRnoten-L&sung"
der vorliegenden Art, namlich des Ausschlusses von
Rechten aus einer in einem Anspruch beibehaltenen

unzuldssigen Erweiterung, biete.
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Die Beschwerdefihrerin hat auf Punkt 16 der Begrindung
in G 1/93 hingewiesen, wonach es von den Umstanden
abhédngt, ob die Hinzufiigung eines nicht offenbarten
Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der
erteilten Fassung einschréankt, dem Zweck des

Artikels 123 (2) EPU zuwider lauft, der verhindern soll,
dass ein Anmelder fUr etwas Schutz erhadlt, das er am
Anmeldetag nicht offenbart und vielleicht noch nicht
einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen
ungerechtfertigten Vorteil wverschafft. Es sei
ersichtlich, dass durch das Hinzuflgen von
"Beschichtung" im vorliegenden Fall ein solcher

ungerechtfertigter Vorteil nicht erlangt werde.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass der genannte
Punkt 16 von G 1/93 keinesfalls Umst&nde erkennen léasst,
unter welchen eine Fufnoten-Ldsung in einer
Konfliktsituation nach Artikel 123 (2)/(3) EPU mdglich
ware. Im Gegenteil, die Grofde Beschwerdekammer schliefdt
diese Lbésung kategorisch aus, siehe Punkt 14 von G 1/93.
Daher sah die Kammer auch keine Veranlassung, eine
diesbezligliche Frage erneut der Grofen Beschwerdekammer

vorzulegen.

Eine andere Frage ist die, ob durch das nicht offenbarte
Merkmal "Beschichtung" lediglich ein Teil des
Schutzbereichs ausgeschlossen wird, wodurch dem Anmelder
kein ungerechtfertigter Vorteil entsteht. In diesem Fall
kénnte das Merkmal in dem Anspruch verbleiben. Im
vorliegenden Fall ist jedoch nicht erkennbar, dass das
Merkmal nur eine formale Einschrankung bedeutet, es ist
vielmehr Bestandteil der Lehre des Patents, da es
bestimmte Eigenschaften bezlglich Haftung und Dicke

impliziert.
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Der Anspruch 1 gemafs dem Hilfsantrag 1 ist daher nicht

zuldssig.

Hilfsantrag 2

In dem Anspruch 1 gemdfd diesem Antrag ist ein Gehdause
definiert, in dem der LED-Chip angeordnet ist, wobei das
gesamte Gehduse mit einem eine Beschichtung bildenden
Epoxidharz ausgefltillt ist. Ein solches Gehduse ist bis
auf das Merkmal, dass das Epoxidharz eine Beschichtung
bildet, in den urspringlichen Anspriichen 7 und 8 sowie
der ursprlinglichen sich auf die Figur 6 beziehenden
Beschreibung, siehe A-Schrift, Spalte 3, Zeilen 36 bis
40, offenbart.

Es ist wiederum fUr den Fachmann nicht erkennbar, dass
das Epoxidharz in der in Figur 6 gezeigten Anordnung

eine Beschichtung bildet, die, wie oben ausgefihrt wurde,
eine feste Haftung und eine gegenlber den lateralen
Dimensionen geringe Dicke aufweisen miisste. Mindestens
die letztgenannte Eigenschaft ist ersichtlich nicht
vorhanden. Die Beschreibung ist vielmehr hinsichtlich

des Ausfliillens des gesamten Gehduses mit Epoxidharz
konsistent mit der Figur 6. "Ausflillen" bedeutet nach

D34 "einen Raum ganzlich einnehmen", und nach D35 "voll
machen, ganz fillen (Loch, Licke)" bzw. "bedecken
(Flache)". Aus Letzterem geht hervor, dass sich
"bedecken" im Sinne von "ausfillen" auf eine Flache
bezieht und nicht auf einen Raum, wie in Figur 6 gezeigt.
Auch wenn daher in dem urspringlichen Anspruch 7 die

Rede davon ist, dass der LED-Chip von einem Werkstoff
bedeckt ist, der gemafd dem urspringlichen Anspruch 8 ein

Epoxidharz ist, so kann daraus nicht abgeleitet werden,
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dass das Gehduse mit einem eine Beschichtung bildenden

Epoxidharz ausgeftillt ist.

Die Beschwerdefihrerin hat darauf hingewiesen, dass es
sich bei dem Hilfsantrag um ein Ersetzen eines
Gegenstandes durch einen anderen handele. Die in G 1/93
(OJ 1994, 541) hierflir genannten Bedingungen
hinsichtlich Artikel 123 (2) und (3) EPU seien erfiullt.
Die Kammer kommt jedoch zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 Uber den Inhalt der Anmeldung
in der urspringlichen Fassung hinausgeht und somit
Artikel 123 (2) EPU verletzt. In der zitierten
Entscheidung G 1/93 ist zwar unter Punkt 4. der Grunde
ausgefihrt, dass es bis dato unstrittig gewesen sei,
dass hinzugefligte, nicht offenbarte technische Merkmale
ohne Verstof von Artikel 123 (3) EPU durch andere
ersetzt werden dirften, insoweit als in diesen Fallen
eine Grundlage in den urspringlichen Unterlagen gefunden
wlrde. Aber im vorliegenden Fall ist, wie gezeigt wurde,
das Ersetzen von "mit einer Beschichtung aus Epoxidharz
bedeckt" im erteilten Anspruch durch "mit einem eine
Beschichtung bildenden Epoxidharz ausgefdllt" nicht
mdglich, da sich fir ein Ausfiillen mit einer
Beschichtung keine Stilitze in den urspringlichen
Unterlagen findet. Das Ersetzen im Sinne der
urspringlichen Offenbarung (ohne "Beschichtung") hatte

jedoch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs gefihrt.

Auch unter Berlcksichtigung aller wesentlichen Argumente
der Beschwerdefihrerin kommt die Kammer zu dem Schluss,
dass der in Artikel 100 c) EPU genannte Einspruchsgrund

einer Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G. Klein
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