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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.
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Die Beschwerde des Beschwerdefihrers (Patentinhaber)
richtet sich gegen die am 19. Oktober 2009 zur Post
gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit
welcher das europaische Patent Nr. 1 171 413 widerrufen

wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent vom Beschwerdegegner I (Einsprechender TI)
und Beschwerdegegner II (Einsprechender II) in seinem
gesamten Umfang wegen mangelnder Ausfihrbarkeit
(Artikel 100 b) EPU) sowie fehlender Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der
Gegenstand der damaligen Hauptantrages und Hilfsantrages
nicht ausfithrbar sei. Anspruch 1 des Hauptantrages

lautete:

"Gemisch von Diestern einer Dicarbonsaure mit isomeren
Nonanolen, ausgewahlt unter einem Gemisch von Diestern
der Adipinsdure, in dessen in CDCl; aufgenommenem.lH—NMR—
Spektrum das Verhaltnis der Flache unter den
Resonanzsignalen bei chemischen Verschiebungen im
Bereich von 1,0 bis 2,0 ppm gegen TMS zu der Flache
unter den Resonanzsignalen bei chemischen Verschiebungen
im Bereich von 0,5 bis 1,0 ppm gegen TMS zwischen 1,60
und 2,30 liegt;

oder

einem Gemisch von Diestern der Phthalsdure, in dessen in
CDC1ls; aufgenommenem '‘H-NMR-Spektrum das Verhdltnis der

Fldche unter den Resonanzsignalen bei chemischen
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Verschiebungen im Bereich von 1,1 bis 3,0 ppm gegen TMS
zu der Fladche unter den Resonanzsignalen bei chemischen
Verschiebungen im Bereich von 0,5 bis 1,1 ppm gegen TMS

zwischen 1,50 und 2,00 liegt."

Mit Schreiben vom 13. Januar 2010 reichte der
Beschwerdefiihrer die Hilfsantrdge 2 und 3 und mit

Schreiben vom 23. August 2012 den Hilfsantrag 4 ein.

Der Beschwerdefihrer trug vor, dass der Fachmann ohne
Weiteres in der Lage sei, die ndtige NMR Messung
durchzufiihren. Die Streitpatentschrift stelle dar, wie
das NMR-Fl&chenverhaltnis die Anzahl der Methylen- und
Methylidengruppe im Verhaltnis zur Anzahl der
Methylgruppen im Isononylrest quantitativ beschreibe und
daher dem mittleren Verzweigungsgrad der Isononylreste
entspreche. Die Ausfiihrbarkeit der Ausfihrungsbeispiele
des Streitpatentes sei von den Beschwerdegegnern nicht
bestritten worden. Da die beanspruchten Bereiche des
NMR-Flachenverhaltnisses eine enge Verallgemeinerung der
spezifischen Werte der Ausfiihrungsbeispiele seien, sei
der Fachmann nicht auf unzumutbares Herumexperimentieren
angewiesen, um andere Estergemische, die der Definition
des Anspruchs genugten, zu erhalten. Solche
Estergemische wiirden erhalten, wenn bei der
Butendimerisierung, vorzugsweise bei der
Butendimerisierung und der Hydroformylierung, spezielle,
definierte Randbedingungen eingehalten wiirden. Es sei
der Streitpatentschrift ohne Weiteres die kritische
Bedeutung des Isobutengehaltes des eingesetzten
Kohlenwasserstoffgemisches, der Verwendung eines
Nickeloxid enthaltenden heterogenen Katalysators bei der
Dimerisierung und eines Cobalt-Katalysators bei der

Hydroformylierung zu entnehmen. Es gehdre zum Fachwissen
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des Fachmannes, es sei primdr der Isobutengehalt, der
unmittelbare Auswirkungen auf dem Verzweigungsgrad der
erhaltenen Olefine habe und so auf das NMR-Spektrum,
wahrend eine Variation der Gehalte an 1-Buten, cis- und
trans-2-Buten weniger kritisch sei. Dagegen bestimmten
Druck und Temperatur lediglich die
Reaktionsgeschwindigkeit bzw. Umsetzung. Im Ubrigen
kénne durch Zumischen eines linearen bzw. verzweigten
Alkohols zum veresternden Alkoholgemisch das NMR-
Verhdaltnis des erhaltenen Esters zusdtzlich variiert
werden. Die Erfindung sei deshalb deutlich und
vollstandig offenbart, so dass ein Fachmann sie

ausfihren konne.

Die Beschwerdegegner argumentierten, dass weder die
Beispiele noch die gesamte Lehre des Streitpatentes den
Fachmann in die Lage versetze, gezielt Isononanole und
daraus Adipin- bzw. Phthalsdureestergemische mit den
anspruchsgemalRen Bereichen des NMR-Flachenverhdltnisses
zu erhalten. Im Streitpatent heiRe es, ein Estergemisch,
das der beanspruchten Definition geniige, werde nur
erhalten, wenn zumindest bei der Butendimerisierung,
vorzugsweise bei der Butendimerisierung und der
Hydroformylierung, spezielle, definierte Randbedingungen
eingehalten wirden. An keiner Stelle gebe jedoch die
Streitpatentschrift Auskunft Ulber diese unerlasslichen
Randbedingungen, sondern lediglich bevorzugte
Verfahrensbedingungen die eventuell eingesetzt werden
kénnten, wirden beschrieben. Die kritische Bedeutung der
vom Beschwerdefiihrer genannten Randbedingungen, namlich
der Isobutengehalt und die Wahl der Katalysatoren bei
der Dimerisierung und Hydroformylierung, konne nicht aus
den vielen anderen in der Streitpatentschrift

beschriebenen Verfahrensbedingungen, z.B. Umsatz,
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Katalysatortrager, Zusammensetzung des C4-
Einsatzmaterials, abgeleitet werden. Es sei weder klar,
ob die Endpunkte der NMR-Flachenverhaltnisbereiche nur
durch Variation des Isobutengehaltes Uberhaupt erhalten
werden koénnten, noch welche Art bzw. welcher Grad der
Verzweigung den beanspruchten NMR-Fla&chenverhaltnissen
entspreche. Dariiber hinaus entspreche der
Verzweigungsgrad des veresternden Isononalgemisches
nicht dem Verzweigungsgrad des Diestergemisches. Die

Erfindung sei deshalb nicht ausfihrbar.

Der Beschwerdefiihrer beantragte, die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Sache zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Basis des
der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hauptantrages oder Hilfsantrages, oder der mit Schreiben
vom 13. Januar 2010 eingereichten Hilfsantrdge 2 oder 3,
oder des am 23. August 2012 eingereichten Hilfsantrages

4.

Die Beschwerdegegner beantragten, die Beschwerde

zurlickzuweilsen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung, die am 11. Oktober
2012 stattfand, wurde die Entscheidung der Kammer

verkindet.

Entscheidungsgrinde

C8840.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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Hauptantrag

C8840.D

Ausfiihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Der einzige im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu
prifende Streitpunkt ist, ob der beanspruchte Gegenstand

des Streitpatentes ausfihrbar ist.

GemidR Artikel 83 EPU ist die Erfindung so deutlich und
vollstandig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie
ausfihren kann. Nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen,
dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der
Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu
auch die Durchfiihrung idblicher Versuche gehort,
vollstandig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten

Bereiches, ausfiihrbar sein muss.

Im vorliegenden Fall wird der Gegenstand des Anspruchs 1
durch konkrete strukturelle Merkmale definiert, namlich
Gemische von Diestern der Adipin- oder Phthalsdure mit

isomeren Nonanolen, wobeil die Gemische zusadtzlich durch

bestimmte 1°-NMR-Flachenverhdltnisse gekennzeichnet sind.

Fir das Gemisch von Diestern der Adipinsadure liegt das
Verhdltnis der Fladche unter den Resonanzsignalen bei
chemischen Verschiebungen im Bereich von 1,0 bis 2,0 ppm
gegen TMS zu der Flache unter den Resonanzsignalen bei
chemischen Verschiebungen im Bereich von 0,5 bis 1,0 ppm
gegen TMS zwischen 1,60 und 2,30. Fir das Gemisch wvon
Diestern der Phthalsaure liegt das Verhadltnis der Flache
unter den Resonanzsignalen bei chemischen Verschiebungen

im Bereich von 1,1 bis 3,0 ppm gegen TMS zu der Flache
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unter den Resonanzsignalen bei chemischen Verschiebungen
im Bereich von 0,5 bis 1,1 ppm gegen TMS zwischen 1,50
und 2,00. Die 'H-NMR-Fl&ichenverhialtnisse werden in CDCls

aufgenommen.

Unbestritten ist, dass der Fachmann Gemische von
Diestern der Adipin- oder Phthalsdure mit isomeren
Nonanolen, deren Herstellung in Absatz [0022] der
Streitpatentschrift als "an sich bekannt" beschrieben

wird, grundsdtzlich herstellen kann.

Auch unbestritten ist, dass das im Anspruch definierte
NMR-Flachenverhaltnis wiederholbar und reproduzierbar

gemessen werden kann.

Es wird auch nicht bestritten, dass die
Ausfihrungsbeispiele 1 und 2 der Streitpatentschrift
nachbearbeitbar sind und NMR-Flachenverhdltnisse

innerhalb der beanspruchten Bereiche aufweisen.

Somit steht fest, dass das Patent zumindest einen Weg
zur Ausflihrung der Erfindung offenbart und dass auch
ermittelt werden kann, ob eine bestimmte Zusammensetzung
der in Anspruch 1 enthaltenen Definition der Erfindung

entspricht.

Die Beschwerdegegner bestreiten jedoch, dass der
erfindungsgemale Gegenstand Uber die gesamte
beanspruchte Breite ausgefihrt werden kann. Sie
behaupten, der Fachmann sei ohne unzumutbaren Aufwand
nicht in der Lage, Adipin- bzw. Phthalsdureestergemische
zur Verfiigung zu stellen, die NMR-Fladchenverhdltnisse in
den gesamten beanspruchten Bereichen zwischen 1,60 und

2,30 bzw. 1,50 bis 2,00 hatten.



C8840.D

-7 - T 2277/09

Deshalb muss geprift werden, ob die vorliegende
Patentschrift nur eine einzige Ausfihrungsart oder aber
eine verallgemeinerungsfahige technische Lehre offenbart,
die dem Fachmann das ganze Variantenspektrum, das unter
die Definition des betreffenden Anspruchs fallt,
zuganglich macht. Die Frage, ob die Offenbarung eines
einzigen Weges zur Ausfiihrung der Erfindung ausreicht,
um einem Fachmann die Ausfiihrung der Erfindung im
gesamten beanspruchten Bereich zu ermdglichen, ist eine
Tatfrage, die von Fall zu Fall anhand der vorliegenden
Beweismittel und nach Abwadgen der Wahrscheinlichkeit zu
entscheiden ist (siehe T 409/91, ABl1. EPA 1994, 653,

Punkt 3.5 der Entscheidungsgriinde) .

Im vorliegenden Ausfilhrungsbeispiel 1 wird ein
Diisononyladipat mit einem NMR-Flachenverhdltnis (wie
oben definiert) wvon 1,75 hergestellt. Dieser Wert liegt
innerhalb des Bereichs von 1,60 bis 2,30, wie im
Anspruch 1 flir die Ester der Adipinsdure angegeben. Im
Ausfihrungsbeispiel 2 wird ein Diisononylphthalat mit
einem NMR-Fl&chenverhdltnis von 1,66 erhalten. Dieser
Wert liegt innerhalb des Bereichs von 1,50 bis 2,00, wie

im Anspruch 1 fiir die Ester der Phthalsdure angegeben.

Die Erfindung ware in der ganzen Breite ausfihrbar, wenn
der Fachmann erkennen wirde, was er an der
Zusammensetzung der Diestergemische dieser zwei
Ausfihrungsbeispiele veradndern misste und wie er dies
ohne unzumutbaren Aufwand zu bewerkstelligen hatte, um
deren NMR-Flachenverhadaltnisse innerhalb der gesamten

beanspruchten Bereiche zu wvariieren.
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Die Streitpatentschrift lehrt (siehe Absatze [0017] und
[0019]), dass das NMR-Flachenverhdltnis die Anzahl der
Methylen- und Methylidengruppe im Verhdltnis zur Anzahl
der Methylgruppen im Isononylrest quantitativ beschreibt.
Der Fachmann weiBl also, dass dieses Verhaltnis dem
mittleren Verzweigungsgrad der Isononylreste reflektiert.
Dass ausschlieRlich die Isononanol-Komponente der Ester
flir dieses kennzeichnende NMR-Fl&chenverhaltnis
verantwortlich ist und dass das NMR-Fladchenverhaltnis

mit dem Verzweigungsgrad der Isononylreste korreliert
wird, wird von den Beschwerdegegnern eingerdumt. Dass

die Signale zwischen 1,0 bis 2,0 bzw. 1,1 und 3,0 den
Methylen- und Methylidengruppen und die Signale zwischen
0,5 bis 1,0 bzw. 0,5 und 1,1 den Methylgruppen

zuzuordnen sind, ist dem Fachmann bekannt (siehe Absatze
[0017] und [0019] der Streitpatentschrift). Daher weild

er auch, dass hdohere NMR-Fladchenverhaltnisse Diestern
entsprechen, deren Isononylreste weniger Methylgruppen
relativ zu den Methylen- und Methylidengruppen aufweisen,
d.h. geringer verzweigt sind, und umgekehrt. Den
gewlinschten Verzweigungsgrad kann er zum Beispiel
erreichen, indem er Adipin- bzw. Phthalsdure mit einem
Isononanolgemisch verestert, das im Vergleich zu den in
den Ausfiihrungsbeispielen verwendeten Gemischen, einen
niedrigeren oder hoheren Verzweigungsgrad hat. Solche
Isononanolgemische sind dem Fachmann ohne Weiteres
zuganglich und konnen zum Beispiel durch Zumischen eines
linearen bzw. eines geringverzweigten Isononanols bzw.
durch Zumischen eines hochverzweigten Isononanols zu den
in den Ausfihrungsbeispielen verwendeten Gemischen

erhalten werden.

2.11.1Wie im Absatz [0022] der Streitpatentschrift beschrieben,

C8840.D

erhdalt man Isononanole, indem man Butene zu einem
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Gemisch isomerer Octene dimerisiert, das Octengemisch
anschlieBend zu C9-Aldehyden hydroformyliert und
nachfolgend zu Isononanolen hydriert. Bei der
Dimerisierung eines Butengemisches gehdrt es zum
allgemeinen Fachwissen, dass es primar der
Isobutengehalt ist, der unmittelbare Auswirkungen auf
den Verzweigungsgrad der erhaltenen Olefine (und damit
der Alkohol-Folgeprodukt), wahrend eine Variation der
Gehalte an 1-Buten, cis- und trans-2-Buten weniger
kritisch ist. Denn es ist unbestritten, dass unter den
Butenen, Isobuten selbst am verzweigtesten ist und zu
den verzweigtesten Produkten fiihrt. Daher kann der
Verzweigungsgrad der Isononanole durch u.a. den
Isobutengehalt des bei der Dimerisierung eingesetzten
C4-Kohlenwasserstoffgemisches kontrolliert werden: Umso
hoher der Isobutengehalt, desto hdher der
Verzweigungsgrad der erhaltenen isomeren Octengemische
und umgekehrt. Daher kann der Fachmann die
Ausfihrungsbeispiele, die mit einem Einsatzprodukt
enthaltend 2 Gew.% Isobutengehalt durchgefiithrt worden
sind, durch Erhéhung oder Verringerung des
Isobutengehaltes variieren, mit der Erwartung, dass der
Verzweigungsgrad der erhaltenen Produkte erhdht bzw.
verringert und ihr NMR-Flachenverhdltnis entsprechend
verringert bzw. erhoht wird. Er kann sich hierbei an den
bevorzugten Mengenverhdltnisse der Anspriiche 3 und 4
orientieren, nadmlich dass der Einsatzprodukt bevorzugt 5
Gew.% bzw. 3 Gew. % oder weniger Isobuten enthalten soll.
Der Fachmann kann also durch Routineversuche, namlich
durch Variation des Isobutengehaltes des eingesetzten
C4-Kohlenwasserstoffgemisches, mithelos
Isononanolgemische und daraus Adipin- bzw.
Phthalsdureestergemische mit den gewlinschten NMR-

Flachenverhdltnissen erhalten.
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2.12 Daher konnen Adipin- bzw. Phthalsiureestergemische mit
NMR-Flachenverhaltnissen ilber die gesamte beanspruchte
Breite anhand der Lehre der Streitpatentschrift und
unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens und Ublicher
Versuche ohne unzumutbaren Aufwand zur Verfigung

gestellt werden.

2.13 Aus den folgenden Grinden kann das Vorbringen der
Beschwerdegegner I und II gegen die Ausfihrbarkeit des

beanspruchten Gegenstandes die Kammer nicht {iberzeugen.

2.13.1Die Beschwerdegegner argumentierten, dass die
Ausfihrungsbeispiele sehr detailliert, die allgemeine
Verfahrensbedingungen in der Streitpatentschrift
hingegen sehr breit beschrieben seien. Der Fachmann
wisse also nicht, welche von den vielen variablen
Verfahrensparameter er andern misse, um an die Grenzen
der NMR-Fla&chenverhaltnissenbereiche heranzukommen. Es
gebe keinen expliziten Hinweis, dass gerade der
Isobutengehalt den entscheidenden Faktor darstelle. Der
Fachmann miisse also zahlreiche Versuche durchfihren, was
einem Forschungsprogramm gleichkame, um Gemische tber

die gesamte beanspruchte Breit herstellen zu koénnen.

Die Kammer stimmt zwar zu, dass die Streitpatentschrift
viele Moglichkeiten zur Verdnderung der Zusammensetzung
der Estergemische beschreibt. Nach ihrer Auffassung
liegt es jedoch innerhalb der Ublichen Praxis des
Fachmanns, der die Struktur -in diesem Falle den
Verzweigungsgrad- eines bekannten Endproduktes &andern
mochte, die Struktur des Ausgangsprodukt -in diesem
Falle, den Verzweigungsgrad des einzusetzenden C4-

Kohlenwasserstoffgemisches—- innerhalb der beschriebenen

C8840.D
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Mbéglichkeiten dementsprechend zu andern. Dabei wiirde er
zundchst alle andere Verfahrensbedingungen der
Ausfihrungsbeispiele gleich halten, da schon bekannt ist,
dass sie zu erfindungsgemaBen Gemischen fihren. Bei
anfadnglichen Fehlschlagen wiisste er, was er wie zu
dndern hat. Denn wenn er Gemische herstellen wirde, die
NMR-Flachenverhaltnisse oberhalb der beanspruchten
Bereiche hatten, miisste er den Isobutengehalt erhohen,
wenn unterhalb, misste er ihn verringern. Das
gelegentliche Misslingen eines Versuches beeintrachtigt
also nicht die Ausfiihrbarkeit der Erfindung, da der
Fachmann weiB, wie er den Fehlschlag in einen Erfolg
verwandelt. Solche Versuche halten sich in vertretbaren
Grenzen und erfordern keine erfinderische Tatigkeit (cf.
T 931/91, Punkt 3.2 der Entscheidungsgriinde, nicht
verOoffentlicht in ABl. EPA). Damit kann der Fachmann
ohne unzumutbares Herumexperimentieren durch die Lehre
der Streitpatentschrift zusammen mit seinem allgemeinen
Fachwissen nach Auswertung anfangliche Fehlschladge durch
RoutinemaRnahmen zwangslaufig und ohne Umwege
Diestergemische iber die gesamten beanspruchten Bereiche

zur Verfigung stellen.

2.13.2Die Beschwerdegegner brachten auBerdem vor, dass es
zwelfelhaft sei, ob Estergemische mit NMR-
Fladchenverhaltnissen an den Endpunkten der beanspruchten
Bereiche nur durch Variation des Isobutengehaltes des in
der Dimerisierung eingesetzten C4-
Kohlenwasserstoffgemisches innerhalb des in der
Streitpatent beschriebenen Bereiches von 0 und 5 Gew.%

Uberhaupt zu erreichen seien.

Die Beschwerdegegner legten jedoch weder stiitzende

technische Argumente noch Beweismittel flir ihre

C8840.D
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Behauptung vor. Im Einspruchs (beschwerde)verfahren ist
es Aufgabe des Einsprechenden seine Rigen, hier der
mangelnden Ausfiihrbarkeit, zu substantiieren und
gegebenenfalls mit Beweismittel ausreichend zu belegen.
Wie dem auch sei, konnte der Fachmann die Grenzen der
NMR-Flachenverhaltnisbereiche nicht nur durch Variation
des Isobutengehaltes erreichen, bliebe ihm immer noch
die Moglichkeit die Ausfihrungsbeispiele anderweitig zu
verandern, indem er andere in der Streitpatentschrift
beschriebenen Reaktionsbedingungen verwendet, z.B. den
Gehalt an cis- und trans-Buten im Einsatzprodukt oder

die Art des Dimerisierungskatalysators.

Der Beschwerdegegner II wandte ein, dass der Fachmann
nicht wisse was fir eine Art der Verzweigung der
Isononylreste fiir die beanspruchten NMR-
Fldchenverhdltnissen notig sei, geschweige denn welchen

Grad.

Der Fachmann muss jedoch weder die genaue Qualitat noch
die Quantitdt der Verzweigung, die den beanspruchten
NMR-Flachenverhaltnissen entsprechen, wissen, um die
Erfindung ausfiithren zu konnen. Er muss lediglich wissen,
dass das Verhdltnis von dem Verzweigungsgrad abhangt,
und welche Routineversuche er durchzufihren hat, um
Estergemische iiber die gesamte beanspruchte Bereiche

herstellen zu kdénnen (siehe Punkt 2.11 oben).

Der Beschwerdegegner II argumentierte, dass der
Verzweigungsgrad des eingesetzten Isononanolgemisches
nicht dem Verzweigungsgrad des erhaltenen
Diestergemisches entspreche, da die unterschiedlich
verzweigten Nonanole unterschiedliche

Veresterungsreaktivitat hatten, wie vom Beschwerdefiihrer
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in seinem Schreiben vom 10. August 2005 vor der
Einspruchsabteilung dargestellt worden sei. Daher konne
der Fachmann den Verzweigungsgrad des Diestergemisches
nicht durch die Kontrolle des Verzweigungsgrades des

Isononalgemisches steuern.

Es mag zwar zutreffen, dass der Verzweigungsgrad des
erhaltenen Diestergemisches nicht genau dem
Verzweigungsgrad des veresternden Isononanolgemisches
entspricht, die Kammer hat jedoch keine Griinde zu
bezweifeln, dass zumindest einen kausalen Zusammenhang
zwischen dem Verzweigungsgrad des veresternden
Isononanolgemisches und dem erhaltenen Diestergemisch
besteht. Wie im Punkt 2.13.3 oben ausgefithrt, muss der
Fachmann ohnehin den genauen Verzweigungsgrad des
erhaltenen Produktes nicht wissen, um Diestergemische
innerhalb der beanspruchten NMR-
Flachenverhdaltnisbereiche herzustellen, sondern
lediglich wissen, in welche Richtung er einen
Fehlversuch veradndern muss, um ihn in einen positiven

Versuch zu verwandeln.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Einspruchsgrund der mangelnden Ausfilhrbarkeit der

Erfindung gemdB Artikel 100 b) EPU nicht durchgreift.

Zuriickverweisung (Artikel 111 EPU)

Da das Streitpatent in der Fassung gemal geltendem
Hauptantrag von der Einspruchsabteilung einzig wegen
mangelnder Ausfiihrbarkeit widerrufen worden ist, war die
angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die
Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit

getroffen, da die Einspruchsabteilung weder zur Frage
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der Neuheit noch zur erfinderischen Tatigkeit eine
beschwerdefahige Entscheidung getroffen hat. Hierzu
steht eine abschlieBende Prifung der ersten Instanz noch
aus. Die Kammer halt es daher nicht fir angezeigt, an
deren Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch
diesbeziiglich den Parteien die Moglichkeit auf eine
Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter
diesen Umstanden verweist die Kammer in Ausiibung ihrer
Befugnisse gemidB Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit

zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurick.

Hilfsantrdge 1 bis 4

4. Nachdem dem Hauptantrag des Beschwerdefihrers

stattgegeben wird, war auf seine nachrangigen

Hilfsantrdage 1 bis 4 nicht weiter einzugehen.

C8840.D
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens auf der
Basis des der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Hauptantrages an die erste Instanz
zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka

C8840.D



