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'I 

Sachverhalt uiid Antrãge 

Auf die europàische Patentanmeldung 82 100 773.9, die am 

3. Februar 1982 eingereicht worden war, wurde am 

25. August 1982 das europàische Patent 58 345 auf der 

Grundlage von insgesamt sechs Patentanspruchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung wurde von der Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt. 

Mit Zwischenentscheidung vom 29. Oktober 1987 steilte die 

Einspruchsabteilung fest, daB der Aufrechterhaltung des 

Patents in geändertem Umfang keine EinspruchsgrUnde nach 

Art. 100 EPU entg&jenstehen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin 

unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr fristgerecht 

Beschwerde em. Die Beschwerdebegrundung wurde innerhaib 

der vorgeschriebcinen Frist nachgereicht. 

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, daB An-

spruch 1 durch Dokument EP-A-048 026 (1) neuheitsschãdlich 

getroffen werde. 

Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) daraufhin 

am 11. August 1988 vorgelegten geânderten Anspruche gemäB 

Hauptantrag unterschieden sich nicht wesentlich von den 

bisherigen. 

Im Hinblick auf die weitergehende Einschrankung des 

Patentbegehrens gemâB dem gleichzeitig eingereichten 

Hilfsantrag, trug die Beschwerdegegnerin vor, daB dieser 

Gegenstand in deni entgegengehaltenen Dokument nicht be-

schrieben werde. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag umfasse 

als basischen Farbstoff nur noch eine Verbindung, die un 

01849 	 . . ./... 



2 	T 422/87 

Anspruch 4 des Streitpatents bzw. in den Beispielen offen-

bart sei. AuBerdem sei das organische Farbentwicklungs- 

mittel auf der Grundlage des erteilten Anspruchs 3 

präzisiert worden. Im übrigen entspreche der dazugehorige 

Anspruch 2 dem erteilten Anspruch 5. Die Beschreibung sei 

diesem Patentbegehren entsprechend angepaSt worden. 

In dem am 27. September 1988 ei-ngegangenen Schreiben der 

Beschwerdeführerin wurde u. a. ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, daB gegen die Aufrechterhaltung des Patents 

im Umfang des Hilfsantrags der Patentinhaberin vom 

11. August 1988 keine Bedenken bestünden. Für dieses 

Anspruchsbegehren werde der Vorhalt der fehienden Neuheit 

gegenüber Dokument (1) nicht aufrechterhalten. 

Mit einem seitens der Beschwerdegegnerin durch Telekopie 

eingereichten Schreiben vom 24. April 1990 wurde der 

Hauptantrag der Patentinhaberin voni 11. August 1988 

zurückgenoinmen. Es wurde auBerdem darauf hingewiesen, daB 

in den nun geltenden Unterlagen (Ansprüche 1 und 2 sowie 

Beschreibung gemãB Hilfsantrag vom 11. August 1988) zwei 

offensichtliche Schreibfehler korrigiert wurden ( 11 3-
Pyrrolidino-6-methyl-7-aminilofluoran" j eweils ersetzt 
durch 11 3-Pyrrolidino-6-methyl-7-anilinofluorari"). 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurückzu-

weisen und das Patent auf der Grundlage des am 

25. April 1990 korrigierten Hilfsantrages vom 

11. August 1988 aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Aus-

führungen unter Punkt VI: oben, hat die Beschwerdeführerin 

sinngemàB den gleichen Antrag gestelit wie die Beschwerde-

gegnerin. 

Die nun geltenden Ansprüche 1 und 2 haben den folgenden 

Wortlaut: 
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	 1. Warmeempfindliches Aufzeichnungsblatt mit einer Farb- 

bildungsschicht, die Diinethylterephthalat, 3-
Pyrrolidino-6-methyl-7-afliliflOflUOrafl als basischen 
farblosen oder schwach farbigen chromogenen Farbstoff 
und inindestens eine Substanz aus der Gruppe 
Bisphenol A (4,4 1 -Isopropyliden-diphef101), p,p'-(l-
Methyl-n-hexyliden) diphenol, p-Tertiär-butylphenol, 
p-Phenylphenol, Novolak-Phenolharz und p-Hydroxy-

benzoesäurebenzylester als organisches Farbent-

wicklungsmittel enthält. 

2. Warmeempfindliches Aufzeichnungsblatt gemãl3 An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Farb-
bildungsschicht 3 bis 10 Gew.-Teile organisches 
Farbentwickluhgsinittel, 1 bis 5 Gew.-Teile 
Dimethylterephthalat, 1 bis 20 Gew. -Teile Füllstoff 
pro Gew.-Teil des chromogenen Farbstoffs, und 10 bis 
25 Gew.-Teile Bindemittel, bezogen auf den Gesamt-
feststoffgehalt, enthält. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Der nun geltende Anspruch 1 entspricht den Erfordernissen 
des Artikels 123 (2) und (3) EPU, da er von den ursprüng-

lichen Anmeldungsunterlagen gestützt wird und gegenuber 
dem erteilten Anspruch l'eindeutig eingeschrânkt ist 
(siehe Ansprüche 1 bis 5 der ursprünglichen Patentan-
ineldung bzw. des Streitpatents). 

Nachdem die Beschwerdegegnerin ihr Patentbegehren auf die 
am 11. August 1988 eingereichten Patentansprüche gemàB dein 
damaligen Hilfsantrag beschränkt hat und die Beschwerde- 
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führerin gegen die Aufrechterhaltung des Patents in diesem 
Umfang keine Bedenken erhebt, liegen unter der gegebenen 
Umständen offensichtlich übereinstimmende Antrãge der 
Parteien vor. Die Kammer hat geinäB Artikel 102 (3) EPU 
geprüft, ob das europãische Patent und die Erfindung die 
es zuin Gegenstand hat in der geänderten Fassung den 
Erfordernissen des Ubereinkonunens genügt. Sie ist in 
Ubereinstinunung mit der Auffassung der Parteien zu dem 
Ergebnis gekommen, daB der Patentierung das Dokunient (1) 
nicht entgegensteht, well die Farbbildungsschicht eine 
Kombination spezieller Komnponenten enthält, für die aus 
Dokumnent (1) keine Anregung zu entnehmnen ist. Der Gegen-
stand des geanderten Patents ist daher neu und 
erfinderisch. 

4. 	Bei dieser Sachlage ist die angefochtene Entscheidung auf- 
zuheben. Zur Aufrechterhaltung des Patents auf der Grund- 
lage der am 11. August 1988 gemäB Hilfsantrag einge-
reichten Patentansprüche 1 und 2 wird die Sache daher an 
die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage 
zurückverwiesen, das europàische Patent auf der Grundlage 
der am 25. April 1990 korrigierten Patentansprüche 1 und 2 
gemàB Hilfsantrag vom 11. August 1988 aufrechtzuerhalten. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 P. Lançon 
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