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Sachverhalt und Antrédge
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Die europdische Patentanmeldung Nr. 92 106 349.1, am
13. April 1992 unter Inanspruchnahme der Prioritdt aus
einer Voranmeldung in Deutschland (DE 4113291 vom

24. April 1991) eingereicht und am 28. Oktober 1392
unter der Nr. 0 510 478 verdffentlicht, wurde mit einer
Entscheidung der Priifungsabteilung des europdischen

Patentamts vom 29. Januar 1996 zurilickgewiesen.

Dieser Entscheidung lagen zwei Sdtze mit jeweils vier
Anspriichen als Hauptantrag bzw. Hilfsantrag zugrunde.
Letzterer wurde mit Schreiben vom 16. Marz 1995 als
Vorschlag eingereicht. Anspruch 1 des Hauptantrags
(identisch mit den urspriinglich eingereichten

Ansprichen) lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Polymeren, bei dem die
Einsatzstoffe kontinuierlich in einen Reaktor oder eine
Reaktorkaskade dosiert werden und das entstandene
Polymer taktweise intermittierend aus einem
nachgeschalteten Entspannungsbehdlter ausgetragen wird,
wobei sich die durch die Austragung verursachten
Druckidnderungen in den Reaktor bzw. die Reaktorkaskade
fortpflanzen, dadurch gekennzeichnet, daR die Temperatur
in dem Reaktor bzw. in der Reaktorkaskade durch ein
Regelsystem mit folgendem Algorithmus konstant gehalten

wird:
a) Einfithrung einer druckkompensierten Temperatur T*
unter Berlicksichtigung der aktuellen Anlagen-

bedingten Druckidnderungen gemiff der Vorschrift

(i) T*(t)

T(t) - b(p(t)-p(t)*) + AT,
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gliltig im linearen Bereich des Druckaufbaus bis zum
Ubergang vom Druckaufbau zum Druckabbau, wobei der
Regler immer dann ein anderes Signal anstelle der

druckompensierten Temperatur (i) erhdlt, wenn

(I) Absolutwert dT*/dt > 1 Kelvin/min

oder

(II) Absolutwert (p-p*) gréfRer als die durch

Produktentleerung bedingten Druckidnderungen, wobei

T*(t)

die druckkompensierte Temperatur zum Zeitpunkt t

ist,

AT

ein konstanter, zeitunabhidngiger allgemeiner

Korrekturwert ist, der filir jede Apparatur einmal

durch Anpassung festgelegt wird und zwischen 0,01

und 2 Kelvin liegt,

T(t)

die am Reaktor mit einem Temperatursensor

gemessene Temperatur zum Zeitpunkt t ist,

p(t)

der zum Zeitpunkt t gemessene Druck in der Né&he

der Temperaturmefstelle ist,

p*(t)

der bis zum Zeitpunkt t zeitlich gemittelte Druck

an der Druckmefstelle ist,

b

ein von der chemischen Zusammensetzung der

Substanzen im Reaktor abhidngiger Koeffizient ist,

der filir den Reaktor und das vorgegebene

Stoffsystem vor Beginn der Regelung durch die

folgenden Schritte einmal experimentell bestimmt

wird:

- Messung von Druck und Temperatur Uber der
Zeit
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- Bildung des Druck-Temperatur-Diagramms durch
Elimination der Zeit
- b ist die Steigung im Linear-Bereich des

Druckaufbaus des Diagramms

b) Glittung dieses Temperatursignals T*(t) nach

bekannten Verfahren

c) Verwendung dieses gegldtteten Signals als Regelsignal

fiir die RegelgrdRen."

Anspruch 2 bezog sich auf ein Verfahren, in dem die
Regelung nach Vorschrift (i) im Anspruch 1, im Falle der
zeitlich begrenzten Nichtgiltigkeit, durch die

Vorschrift
(ii) T*(t) = T(t-1) + c(t-1l) ergédnzt wird, wobei:

c({t-1) ein Koeffizient ist, der durch Mittelung aus den
Zeitdnderungen vorangegangener Temperaturen

T*(t-1) (i>0) gebildet wird und zum Startpunkt der
Reaktion beliebig zwischen -0,7 und +0,7 Kelvin/Minute
ausgewdhlt werden kann, und T*(t-1) die zuletzt entweder
Uiber (i) oder nach (ii) definierte druckkompensierte

Temperatur zum Zeitpunkt t-1 ist.

Anspruch 3 betraf eine bevorzugte Ausfiihrungsform des:
Anspruchs 2 und im Anspruch 4 wurde eine besondere
Ausgestaltung des Verfahrens gemidf einem der Anspriiche 1
bis 3 beschrieben.

Hilfsweise wurde vorgeschlagen, im Anspruch 1 den
Korrektur-wert AT und dessen Definition zu streichen.

Die Anspriiche 2 bis 4 blieben unveridndert.

In der Entscheidung wurde bemdngelt, der beanspruchte
Gegenstand gemidfs Hauptantrag sei nicht so deutlich und
vollstidndig offenbart (Artikel 83 EPU), daR die fiir das
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Verfahren gemdf Anspruch 1 notwendige druckkompensierte
Temperatur T*(t), die durch den Korrekturwert AT
korrigiert wird, eindeutig festgestellt werden kénne.
Die Beschwerdefiihrerin habe zwar anhand einer mit
Eingabe vom 16. Marz 1995 eingereichten Skizze gezeigt,
wie der Korrekturwert AT bestimmt werden kann. Die
urspriingliche Anmeldung enthalte jedoch keine Angabe,
wie AT berechnet wird, und die Anmelderin habe nicht
belegt, daR dies einem auf dem Fachgebiet t&dtigen
Fachmann geldufig sei. Im Hilfsantrag stelle die
Streichung des Korrekturwertes AT eine unzuldssige
Anderung des urspringlichen Anmeldegegenstands dar
(Artikel 123 (2) EPU).

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Anmelderin) am 15. Februar 1996 unter gleichzeitiger
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde
erhoben und hierzu am 21. Mai 1996 eine

Beschwerdebegriindung eingereicht.

In der Beschwerdebegriindung sowie widhrend der am
15. Februar 1999 abgehaltenen miindlichen Verhandlung
argumentierte die Beschwerdefiihrerin zum Hauptantrag im

wesentlichen:

a) Es sei dem Fachmann geldufig, wie AT zu bestimmen
ist. Anhand der in der Anmeldung pré&sentierten
Abbildungen, sei der Fachmann mit seinem Fachwissen

in der Lage, AT zu berechnen.

b) Da der Absolutwert von AT ohnehin sehr klein sei und
nur aus mathematischen Griinden in den Algorithmus (1)
aufgenommen worden war, sei AT nicht wesentlich fir
die Erfindung. Es komme beim erfindungsgemidfien
Verfahren nicht auf die absolute GroRe der
druckkompensierten Temperatur an, sondern auf die
Erkennung des Reaktionsverlaufes und des

ProzeRtrends, was durch Bildung einer zeitlichen
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Ableitung, dT*/dt, zum Ausdruck komme. Da AT als
Konstante in T* in dT*/dt gleich null sei, trage
dessen Wert zur Ldsung der technischen Aufgabe nichts
bei. Der Fachmann kénne auch ohne Kenntnis des Wertes

von AT das beanspruchte Verfahren durchfiihren.

7zum Hilfsantrag fiihrte die Beschwerdefihrerin aus, die
Streichung von AT aus Anspruch 1 verstofie nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU, denn AT stelle keinen technischen
Beitrag zum beanspruchten Gegenstand dar. Auflerdem koénne
ein Merkmal, das nicht offenbart ist, nicht zum Inhalt
der urspriinglichen Anmeldung gehdren und diirfe somit

nicht beansprucht werden.

Zzur Unterstiitzung ihrer Argumentation wies die
Beschwerdefithrerin auf die Entscheidungen T 172/82
(0OJ EPO 1983, 493) und T 331/87 (OJ EPO 1991, 22) hin.

v. Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis der
Anspriiche 1 bis 4 in der urspriinglich eingereichten
Fassung, oder hilfsweise auf der Grundlage der widhrend

der miindlichen Verhandlung als Hilfsantrag eingereichten

Anspriiche 1 bis 4, zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde ist zulédssig.

Hauptantrag

Artikel 83 EPU

2. In der angefochtenen Entscheidung wurde die mangelnde

Offenbarung des Korrekturwerts AT in Vorschrift i) von

Anspruch 1 beanstandet.

0774.D samal 2 =%
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Gemidf Anspruch 1 ist AT ein konstanter, zeit-
unabhidngiger, allgemeiner Korrekturwert, der filir jede
Apparatur einmal durch Anpassung festgelegt wird und
zwischen 0,01 und 2 Kelvin liegt. Die Beschreibung
(Spalte 3, Zeilen 54 bis 58 der publizierten Anmeldung)
enthdlt auRer der Angabe, daR der Wert in der Regel
zwischen 0,01 und 2 Kelvin liegt, keine weiteren
Informationen. In Beispiel 1 wird AT auf 0,1 Kelvin
festgelegt, jedoch ohne Berechnungsangabe dieses Wertes.
Beispiel 2 gibt keinen Wert fir AT an. Da nicht
angegeben wird, was mit dem Begriff "Anpassung" gemeint
ist, kann die Angabe, daf AT fiir jede Apparatur einmal
"durch Anpassung" festgelegt wird, die zu verwendende
Methode auch nicht kldren. AuRerdem scheint, wie wéahrend
der mindlichen Verhandlung entgegen der Angabe in
Anspruch 1 von der Beschwerdefiihrerin ausgefiihrt wurde,
der Wert von AT nicht nur apparaturabhdngig, sondern
auch verfahrensbedingt (insbesondere viskositdtsbedingt)
zu sein und filir jede Anderung der Reaktionsbedingungen
neu festgestellt werden zu missen. Somit ist weder den
Anspriichen noch der Beschreibung oder den Beispielen ein
direkter Hinweis zu entnehmen, wie AT zu berechnen ist.

Dies wurde von der Beschwerdefiihrerin nicht bestritten.

Die Beschwerdefiihrerin hat ausgefiihrt, mit seinem
Fachwissen kénne der Fachmann den Wert von AT aus der
Anmeldung ableiten, da anhand von Figur 4 der
Beschreibung, in der der in Figur 3 angegebene
ProzefRverlauf zeiteliminiert wiedergegeben wird, die
Hysteresekurve eines Prozefzyklus eindeutig erkennbar
sei. Um den dort ersichtlichen, daraus entstehenden
unerwiinschten Effekt zu umgehen, da sich filir einen
Druckwert zwei Temperaturwerte ergeben, wiirde der
Fachmann die beiden parallel verlaufenden Aste der Kurve
mitteln. Wenn die beiden Aste nicht zu weit auseinander
ligen, ergebe das fiir AT einen Wert, der die H&alfte des
Temperaturunterschieds zwischen den beiden Asten der

Hysteresekurve betréagt.



0774.D

-7 - T 0487/96

Diesem Argument kann die Kammer jedoch nicht zustimmen.
Die Hysteresekurve ergab sich erstmals durch die am

16. Mirz 1995 eingereichte Skizze, die eine Ergédnzung
der urspriinglich eingereichten Figur 4 darstellt. Selbst
wenn die Hysteresekurve als klar erkennbar angesehen und
der Fachmann tatsidchlich aufgrund seines Fachwissens aus
den beiden parallel verlaufenden Asten der Kurve einen
Wert ermitteln wiirde, wédre nicht ersichtlich, wieso
dieser Wert gerade dem in Vorschrift (i) von Anspruch 1
dargestellte Korrekturwert AT entsprechen sollte,
geschweige denn, daR AT die Hdlfte des Temperatur-
unterschieds zwischen den beiden Asten betragen sollte.
Abgesehen davon ergibt eine Berechnung des Temperatur-
unterschieds auf Basis der die Figur 4 ergédnzenden
Skizze, einen Wert von etwa 0,12 °C und die oben
beschriebene Mittelung somit ein AT von etwa

0,06 Kelvin. Beispiel 1 erwdhnt dagegen einen Wert von
0,1 Kelvin. Auch wenn man die durch die unprédzise
Ablesung der Temperaturachse unvermeidliche, auch von
der Beschwerdefiihrerin erkannte, Ungenauigkeit
beriicksichtigt, verbleibt eine Nichtilibereinstimmung. Die
Beschwerdefiihrerin war nicht in der Lage, daflir eine
Erkldrung zu geben oder darzulegen, daff dies unerheblich
sei. Das einzige andere Beispiel 2 erwdhnt Uberhaupt
keinen Wert fir AT. Mit anderen Worten, auch mit den
obengenannten Annahmen beziiglich der Herkunft und
Bedeutung der Hystereskurve zugunsten der
Beschwerdefiihrerin, fiihrt die darauf basierende
Berechnung zu einem falschen Wert AT. Somit bleibt es
unklar, auf welcher Berechnung der in Beispiel 1
genannte Wert von 0,1 Kelvin beruht. Die Schluf3folgerung
ist deswegen unausweichlich, daf der Fachmann selbst mit
seinem Fachwissen auch nicht auf indirekte Weise die
Berechnungsmethode des AT aus der Anmeldung ableiten
konnte.

Die Anmeldung offenbart also nicht die Art und Weise,

wie der Wert von AT zu ermitteln ist.
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Auf die nichste zu beantwortende Frage, ob, wie die
Beschwerdefiihrerin geltend gemacht hat, der Fachmann das
Verfahren gemdff Anspruch 1 ausfiihren kénnte auch ohne
den Wert von AT zu kennen, ist folgendes zu bemerken.

Laut Anspruch 1 wird AT zur Berechnung der druck-
kompensierten Temperatur T*(t) aus der Reaktor-
temperatur T(t) gemafs Vorschrift i) T*(t) = T(t) -
b(p(t)-p(t)*) + AT verwendet (Sstufe a). Danach wird T*
nach bekanntem Verfahren gegldttet (Stufe b) und dieser
geglittete Wert als Regelsignal flir RegelgrodRen
weiterverwendet (Stufe c). Da AT sowohl in T* als auch
in den geglédtteten Werten enthalten ist, hat sein Wert
demzufolge einen direkten Einflufs auf die
Kiihlwasserregelung und bildet somit prima facie einen

wesentlichen Bestandteil der Erfindung.

Dieser Eindruck wird durch die Beschreibung bestdtigt.
In Spalte 3, Zeile 24 bis Spalte 4. Zeile 24 wird der
Wortlaut des Anspruchs 1 bis einschlieflich Stufe b)
wiederholt und Stufe c), die Verwendung des geglédtteten
Signals, folgendermafRen prdzisiert: "... als Regelgrdfe
fiir die Nachstellung der Kiihlwassereintrittstemperatur
und/oder Kilhlwassermenge, so daRf die Reaktortemperatur T
auf dem voreingestellten Sollwert gehalten wird." Laut
Spalte 6, Zeilen 48 bis 56 teilt das gegléattete

Signal T* dem Regler die fiir die Anderung der
StellgrdRen notwendigen Informationen mit, wobei die
Ableitung dieses Signals mit der Zeit ein Maf fiir den
Prozeftrend ist. In Beispiel 1 wird der nach der

Formel (9) geglédttete Wert von T*, T*'*, dem Regler als
Istwert der RegelgrdRe zugefiihrt (Spalte 13, Zeile 58
bis Spalte 14, Zeile 2). In Beispiel 2 wird
diesbeziiglich auf Beispiel 1 verwiesen. Aus diesen
Informationen geht klar hervor, daR weder T* noch T
eine zeitliche Ableitung darstellt. Daher enthdlt das
Signal, das dem Regler als Istwert zugefilihrt wird um
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dort mit dem voreingegebenen Sollwert fur die
Reaktortemperatur verglichen zu werden, zwangsweise noch
AT als integralen Bestandteil. Somit ist AT als
wesentliche Komponente des Regelungssignals zu

betrachten.

DaR T* daneben auch noch zur Berechnung des in
Vorschrift ii) (Anspruch 2) angewandten

Koeffizienten c(t) verwendet wird (siehe Beispiel 1),
ist unerheblich. Die Zeitableitung von T* (dT*/dt), ein
MaR fiir den ProzefRtrend, wird in Anspruch 1 nur als eine
von zwei Randbedingungen genannt und nicht als
Bestandteil des Regelungssignals. Auch das Argument des
geringen Werts von AT trifft nicht zu: T* ist in den
Figuren 6 und 10 wiedergegeben. Aus diesen Figuren
ergibt sich, daf T*, im Gegensatz zur tatsédchlich
gemessenen Reaktortemperatur T, einen relativ flachen
Verlauf hat. Die Amplitude der Schwankungen der
Reaktortemperaturwerte betrdgt etwa.0,8 °C. Dieses
impliziert, daf eine durch Weglassen von AT verursachte
Verschiebung von T* (in Beispiel 1 um 0,1 K, die laut
Anspruch 1 jedoch wesentlich gréfer - bis 2 K - sein
kann) in der gleichen GréRenordnung widre wie die
Amplitude selbst. DaR der Korrekturwert AT einen so
groRen Einfluff haben kann, bedeutet, entgegen der
Behauptung der Beschwerdefiihrerin, daf er nicht aufier

Betracht gelassen werden kann.

Infolgedessen kommt die Kammer zur Schluffolgerung, daf
AT als erfindungswesentliches Merkmal anzusehen ist,
ohne welches der Fachmann das beanspruchte Verfahren

nicht nacharbeiten kann.

Da, zusammengefaft, a) die Anmeldung keine Informationen
zur Bestimmung des Korrekturwerts AT enthdlt, b) der
Fachmann die Berechnung von AT aufgrund seines
Fachwissens auch nicht aus der Anmeldung ableiten kann
und c) AT ein erfindungswesentliches Merkmal ist, ohne
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das das beanspruchte Verfahren nicht nachgearbeitet
werden kann, ist das Verfahren nach Anspruch 1 nicht so
deutlich und vollstdndig offenbart, daf ein Fachmann es
ausfiihren kann. Die Bedingungen von Artikel 83 EPU sind
somit nicht erfiillt, so daf® dem Hauptantrag nicht

stattgegeben werden kann.

Hilfsantrag

Artikel 123 (2) EPU

0774.D

Wie oben ausgefiihrt (Punkt 2.3), ist AT ein
erfindungwesentliches Merkmal, das nicht auRer Betracht
gelassen werden kann. Da die Definition und Bedeutung
von AT in der Beschreibung dem Anspruchswortlaut nicht
widersprechen (Siehe Punkte 2.3.1 und 2.3.2), kann hier
von einer Klarstellung oder Behebung eines Widerspruchs,
wie in der Entscheidung T 172/82 (0J EPO 1983, 493),
nicht die Rede sein. Auch sind die drei in der
Entscheidung T 331/87 (0J EPO 1991, 22) genannten
Voraussetzungen, bei deren Erfiillung das Streichen eines
Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen

Artikel 123 (2) EPU verstéfRt, nicht erfilillt, da a) AT
als wesentlich dargestellt worden ist, b) AT als solches
fiir die Funktion der Erfindung unerl&flich ist und c)
die Streichung von AT, wie von der Beschwerdefiihrerin in
der Beschwerdebegriindung angefiihrt wurde, eine Anpassung
der Sollwertvorgabe, mit dem T* laut Anmeldung

verglichen wird, erfordern wiirde.

Auch dem Argument, daf die Streichung eines unzureichend
offenbarten Merkmals nicht gegen Artikel 123 (2)
verstoRen wiirde, kann nicht gefolgt werden. Nach
Artikel 123 (2) darf eine Anmeldung nicht in der Weise
gedndert werden, daf ihr Gegenstand lber den Inhalt der
urspriinglichen Anmeldung hinausgeht. Daf? der genaue Wert
von AT im vorliegenden Fall nicht feststellbar ist,

indert nichts an der Tatsache, daR der Parameter AT als
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erfindungswesentliches Merkmal bei der Berechnung von T*
und folglich bei der Regelung des Verfahrens unerlédflich
ist (Siehe Punkt 2.3). Somit stellt die Streichung des
Korrekturwertes AT eine unzulidssige Anderung des
urspriinglichen Anmeldegegenstands dar, so daff der
Hilfsantrag nicht die Erfordernisse von

Artikel 123 (2) EPU erfillt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

1
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