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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

0539.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die am 23. April 1996
verkiindete und am 12. Juli 1996 zur Post gegebene
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, daB das
europaische Patent Nr. 0 232 295inder imEinspruchsverfahren
gednderten Fassung den Erfordernissen des Ubereinkommens

genuge.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dab die geadnderten
Anspriiche die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3)
erfillten und daB die beanspruchten Verbindungen neu seien.
Weiterhin hat die Einspruchsabteilung die erfinderische
Tatigkeit anerkannt, da mit den wahrend des Priifungsverfahrens
eingereichten Vergleichsversuchen (Schreiben vom

25. Januar 1990 und vom 10. Juli 1991) die Uberlegenheit
der beanspruchten Verbindungen gegeniiber den aus dem Dokument
(1) (EP-A-0 141 407) bekannten Verbindungen glaubhaft

gemacht worden sei.

Vor der Beschwerdekammer fand am 2. Februar 1999 eine

mindliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) als Hauptantrag einen aus finf Anspriichen
bestehenden Anspruchssatz und als Hilfsantrag einen aus vier

Anspriichen bestehenden Anspruchssatz einreichte.

Die Anspriiche 1 bis 3 des Hauptantrags lauteten:

1. Verbindung der allgemeinen Formel
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worin die Bezeichnungen bedeuten:

R, einen bis vier Substituenten aus der Reihe -Z, -07%7,
-NZ,, -NHZ, -NH,, -CN, -CF; mit Z: C;-Cs Alkyl,
Phenyl, Pyridyl, Benzyl

R, -H, -2, -CH.Z,

Ry, R,, Rs -NH,, -NHZ, -NZ,, -0Z, -Z, -H

Re¢ -H, -z, -0Z, -CN, -NO,

HAr zwel- oder dreikerniger Heteroaromaten mit 1 oder

2 N-Atomen gemdal einer der nachstehenden

Strukturformeln
EEQG N o (O
=~ N (O
—E:::;::—: N QN
S
C?”

SN =
2. Verbindung der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel
mit
R1: H,
RZ: CH3

Rs, Ry: CHs oder C,Hs
R5: H
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Ry R, Rs
|
— A N
2, O
N o
1
CH,

3. Verbindung der allgemeinen Formel nach Anspruch 1 mit
Rl/ R5 . HI
RZI R3/ R4 . CH3

C.J‘fj ﬁ-Hj

I: Benzo oder Pyrido

IT: Pyrido.
Der erteilte Anspruch 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1
gemal dem Hauptantrag dadurch, daB HAr in der erteilten Fassung

zusatzlich fiir zwei- oder dreikernige Heteroaromaten gemalB

einer der Strukturformeln

D
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worin R = Rg stehen kann, mit der MaBgabe, daB, wenn

KA« = jéi?;’f-ﬂf

R und R’ nicht gleichzeitig CH; sind.

Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin eine dem Hauptantrag

angepaBte Beschreibung (Seiten 2 bis 8) eingereicht.

Die Beschwerdefiithrerin hat fiir die von der Beschwerdegegnerin
im Prifungsverfahren eingereichten Vergleichsdaten,
grafische Darstellungen mit Datum vom 29. Januar 1999

eingereicht.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) hat vorgetragen, in
der angefochtenen Entscheidung seien die Griinde dafiir nicht
angegeben, warum die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und
(3) EPU erfiillt seien und warum die Vergleichsversuche dafir
geeignet seien, eine erfinderische Tatigkeit gegenitber dem
nadchsten Stand der Technik glaubhaft zu machen. Sie hat auch
behauptet, das Protokoll der miindlichen Verhandlung enthalte
nicht den wesentlichen Gang der mindlichen Verhandlung und
verstoBe somit gegen Regel 76 (1) EPU. Daher liege ein

wesentlicher Verfahrensfehler vor.

In der Sache hat die Beschwerdefithrerin die Auffassung
vertreten, das Streitpatent gemdal dem Hauptantrag und gemaB
dem Hilfsantrag verstoRe gegen Artikel 123 (3) EPU. Ferner
hat sie bestritten, daB die wahrend des Prifungsverfahrens
eingereichten Vergleichsversuche dafiir geeignet seien, einen
iberraschenden Effekt gegeniiber den in Dokument (1)
beschriebenen 7-Chinolinen glaubhaft zu machen. Somit bestehe
die geldste Aufgabe gegeniiber der Lehre des Dokuments (1)

lediglich darin, zusédtzliche Verbindungen mit photochromen

0533.D e/
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Eigenschaften zur Verfligung zu stellen. Da die beanspruchten
Verbindungen sich von den aus dem Dokument (1) bekannten
Verbindungen lediglich durch die Struktur der HAr-Gruppe
unterschieden und diese Struktur der 7-Chinoline-Struktur
dhnlich sei, war sie der Meinung, die beanspruchten
Verbindungen erflillten nicht das Erfordernis der

erfinderischen Tatigkeit.

Demgegeniiber hat die Beschwerdegegnerin vorgetragen, dalB
weder mit dem Hauptantrag noch mit dem Hilfsantrag der
Schutzbereich der Anspriiche erweitert worden sei. Sie hat
geltend gemacht, daB mit den beanspruchten Verbindungen die
hohe Migrationsneigung sowie die grobe
Temperaturabhdngigkeit des photochromen Effekts der aus dem
Dokument (1) bekannten Verbindungen iiberwunden wiirden, wie
die wahrend des Priifungsverfahren eingereichten
Vergleichsversuche belegten. Da dies aus dem Stand der Technik
nicht ableitbar gewesen sei, wiirden die beanspruchten

Verbindungen nicht nahegelegt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europdischen
Patents Nr. 0 232 295. Ferner beantragte sie die Rickzahlung

der Beschwerdegebiihr wegen der gerigten Verfahrensfehler.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zuriickzuweisen. Sie beantragte, das Patent auf der Grundlage
von Ansprichen 1 -5 nach dem Hauptantrag oder von Ansprichen 1
- 4 nach dem Hilfsantrag - beide Satze in der mindlichen

Verhandlung ilberreicht - aufrechtzuerhalten.

0533.D e/
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Hauptantrag

2.1 Artikel 123 (3) EPU

2.1.1 Die Beschwerdefilhrerin hat geltend gemacht, ein Fachmann

wirde Anspruch 1 in der erteilten Fassung nur so auslegen,
dal lediglich Verbindungen mit einer R-substituierten
HAr-Gruppe einen Substituenten tragen und dal dieser
Substituent Ry entspreche. Da die vorliegende Fassung
des Anspruchs 1 nur noch Verbindungen mit
unsubstituierten HAr-Gruppen umfasse und der Disclaimer
gestrichen worden sei, konne der Anspruch nur so ausgelegt
werden, daB alle beanspruchten Verbindungen einen
R¢—Substituent haben. Somit liege aber eine Erweiterung

des Schutzumfanges vor.

Weiterhin widersprach die Beschwerdefilhrerin der Meinung
der Beschwerdegegnerin, daB aus der erteilten Fassung
des Anspruchs 1 deutlich hervorgehe, dal in allen
beanspruchten Verbindungen die HAr-Gruppe mit R
substituiert sei, unabhédngig davon ob diese HAr-Gruppe
dariiber hinaus noch einen oder zwei zusatzliche
R-Substituenten trage, da durch eine solche Auslegung
ein Widerspruch im erteilten Anspruch 1 zwischen der
allgemeinen Formel, die lediglich einen Substituent Rg
erlaube, und der Definition von HAr, die auch zweil

Substituenten R erlaube, bestehen wirde.
2.1.2 Die Kammer kann der Auffassung der Beschwerdefiihrerin

nicht zustimmen, da der erteilte Anspruch 1 eindeutig

so definiert ist, daBR bei allen gemdaBl der allgemeinen

0539.D ce/ e
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Formel beanspruchten Verbindungen die Gruppe HAr an einer
beliebigen Stelle einen R¢-Substituenten tragt,
unabgesehen davon, ob Verbindungen mit einer bestimmten
Gruppe HAr nochzusatzlicheinen oder zwei R-Substituenten
tragen. Der erteilte Anspruch 1 enthalt somit keinen

Widerspruch.

Die Beschwerdefiihrerin wies auch darauf hin, daBl im
erteilten Anspruch 1 R; als "einen bis vier
Substituenten ..." definiert werde, wahrend die Zahl
der Rg—Substituenten nicht angegeben werde, und dab dies
ein Indiz dafiir sei, die Gruppe HAr hatte nur einen

Substituenten.

Auch dem kann die Kammer nicht folgen, da die Zahl der
R;-Substituenten kein beschrankendes Merkmal fiir die Zahl
der R¢-Substituenten ist, geschweige denn fir die

Gesamtzahl der R¢— und der R-Substituenten.

Da der vorliegende Anspruch 1 keine Verbindungen mit
einer einen oder zweil R-Substituenten tragenden
HAr-Gruppe umfalt, kann nach Ansicht der Kammer die
Streichung des Disclaimers keinen EinfluB auf den
Schutzumfang dieses Anspruch haben. Im vorliegenden
Anspruch 1 liegt deshalb keine unzulédssige Erweiterung
vor. Da die Kammer sich auch davon itberzeugt hat, daB
die unabhédngigen Anspriiche 2 und 3 nicht gegeniiber der
erteilten Fassung erweitert sind, was die
Beschwerdefiithrerin auch nie behauptet hat, kommt die
Kammer zum SchluB, daBR die unabhdngigen Anspriiche 1 bis

3 nicht gegen Artikel 123 (3) EPU verstoBen.

Neuheit

Die Kammer hat sich davon lberzeugt, daBl die beanspruchten

0533.D e/
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Verbindungen in keiner zitierten Entgegenhaltung
vorbeschrieben und somit gegeniliber diesem Stand der
Technik neu sind; da dies nicht bestritten wurde, eriibrigen

sich nahere Ausfiihrungen hierzu.

Erfinderische Tatigkeit

Die Kammer ist, wie die Einspruchsabteilung und die
Parteien, der Ansicht, daB das in Zeile 34 der zweiten
Seite des Streitpatents zitierte Dokument (1) den

nachsten Stand der Technik darstellt.

Diese Entgegenhaltung offenbart photochrome Verbindungen
mit einer ahnlichen Struktur wie die Verbindungen gemal
dem vorliegenden Anspruch 1, mit der Ausnahme, dabl bei
den bekannten Verbindungen HAr eine 7-Chinolin-Struktur
darstellt (siehe Dokument (1), Seite 2, Zeilen 8 bis
16):

Gemal den Ausfihrungen im Streitpatent vermindern die
im Dokument (1) beschriebenen Verbindungen im nicht
angeregten Zustand die Transmission beispielsweise eines
Brillenglases praktisch nicht; als nachteilig wird es
jedoch bezeichnet, daB sie in iUblicher Weise filir
Kunststoff-Brillenglasern eingesetzten Materialien eine
groBe Neigung zur Migration zeigen (Seite 2, Zeilen 35
bis 42).

0539.D
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Ausgehend vom Dokument (1) ist, wie bereits im Streitpatent
angegeben (Seite 2, Zeilen 46 bis 47), die der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe darin zu sehen, photochrome

Verbindungen zur Verfiigung zu stellen, die demgegeniber

eine geringe Neigung zur Migration zeigen.

Zur Losung dieser Aufgabe werden die Verbindungen der
geltenden unabhdngigen Anspriiche 1 bis 3 vorgeschlagen

(siehe Punkt III oben).

Die Beschwerdefiihrerin hat in Zweifel gezogen, daBl es
mit den wahrend des Prifungsverfahrens eingereichten
Testergebnissen glaubhaft gemacht worden sei, daBk die

oben genannte Aufgabe tatsdchlich geldst werde.

Die Beschwerdegegnerin hat schliissig dargelegt, die
Temperaturabhangigkeit der Sattigungstransmission sei
ein MaB fir die Migrationsneigung, wobei die
Sattigungstransmission erreicht werde, wenn ebenso viele
Molekiile durch das Bestrahlungslicht angeregt werden
wie durch die thermische Rickreaktion wieder in die
Ausgangsform zurlickkehren (siehe Schreiben wvom

25. Januar 1990, Seite 2, letzter Absatz bis Seite 4,
erster Absatz). Dies hat die Beschwerdefiihrerin nicht

widerlegt.

0539.D
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In den wahrend des Prifungsverfahren eingereichten
Vergleichsversuchen wurden die 15/t;-Werte, sowie die AOD
(optische Dichtednderung) und die relative Leistung AOD

(15 °C = 100 %) von beanspruchten Verbindungen den

strukturdhnlichen im Dokument (1) verdffentlichten
Verbindungen bei 15 °C, 23 °C, 30 °C und 40 °C direkt

gegeniibergestellt. Dabei ist 19 die nach V; bewertete

Transmission eines Glases, das im Dunklen zunadchst eine
Stunde bei 80 °C ausgeheizt und dann eine Stunde bei
Raumtemperatur gelagert wurde. T

(Sattigungstransmission) ist die nach V, bewertete
Transmission dieses Glases nach einer Belichtung von
15 Minuten Dauer nach DIN 58217 mit 60 Klux bei einer
konstanten Temperatur. AOD = log 13 - log 1, stellt die
durch die photochrome Reaktion hervorgerufene optische

Dichtednderung dar.

In den Vergleichsversuchen wurden Verbindungen 1 bis

12 gemal dem Hauptantrag mit den aus dem Dokument (1)
bekannten Verbindungen V1 bis V4 und V7 bis V12 verglichen,
wobei jede der Verbindungen 1 bis 4 und 7 bis 12 sich
von jederder VerbindungenV1lbisV4undV7bisV12 lediglich
durch die Struktur des zweikernigen Heteroaromaten HAr
unterscheidet und jede der Verbindungen 5 und 6 sich

von der Verbindung V1 lediglich durch einen dreikernigen
statt einem zweikernigen Heterocaromaten HAr

unterscheidet.

Den Vergleichsversuchen ist zu entnehmen, daB bei den

gemessenen Temperaturen die relative Leistung AOD (15 °C
= 100 %) der Verbindungen 1 bis 12 gemaB dem Hauptantrag
derjenigen der im Dokument (1) beschriebenen Verbindungen

V1l bis V4 und V7 bis V12 iberlegen ist. Lediglich bei

40 °C hat die Verbindung 5 und bei 23 °C die Verbindung

0533.D e/



- 11 - T 0819/96

11 eine etwas niedrigere relative Leistung AOD (15 °C
= 100 %) als Verbindung V1 (22.2 gegeniiber V1: 22.9)
beziehungsweise V11 (80.5 gegeniiber V11: 80.7).

Diese beiden Werte widersprechen jedoch dem

Gesamtergebnis nicht, daBl die optische relative Leistung

AOD (15 °C = 100 %) der beanspruchten Verbindungen in
dem Hauptanwendungsbereich derjenigen der aus dem

Dokument (1) bekannten Verbindungen iberlegen ist. Aus
diesen Angaben kann nur entnommen werden, daBl bei den
oben genannten Temperaturen die beiden Verbindungen gemalB

dem Hauptantrag eine dhnliche hohe relative Leistung

AOD (15 °C = 100 %) wie die nadchstkommenden bekannten
7-Chinoline aufweisen, wadhrend die gleichen Verbindungen
bei den anderen gemessenen Temperaturen diesen

7-Chinolinen iberlegen sind.

Aufgrund der wahrend der mindlichen Verhandlung

eingereichten graphischen Darstellungen mit Datum vom
29. Januar 1999 (siehe oben Punkt III, letzten Absatz)
hat die Beschwerdefilhrerin bestritten, daB die relative
Leistung (15 °C = 100 %) der Verbindungen 2, 8, 10 und
11 bei jeder Temperatur derjenigen der aus dem Dokument
(1) bekannten Verbindungen V2, V8, V10 und V11 iberlegen
sei, da die die gemessenen Werte verbindenden geraden
Linien mit steigenden Temperaturen konvergent zueinander

verlaufen.

In der Bewertung der Vergleichsversuche ist es jedoch
im vorliegenden Fall nicht wesentlich, ob die relative
Leistung AOD (15 °C = 100 %) der Verbindungen gemalb
Hauptantrag den Verbindungen gemaB dem Stand der Technik
bei jeder Temperatur iberlegen sind, sondern ob es

glaubhaft ist, daB die beanspruchten Verbindungen in

0539.D ce/ e



.3.

- 12 - T 0819/96

dem Temperaturbereich, wo iUblicherweise photochrome

Verbindungen verwendet werden (d. h. insbesondere bei

15 °C bis 30 °C), dem Stand der Technik tberlegen sind.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Auffassung vertreten,
daR die wahrend des Prifungsverfahrens eingereichten
Vergleichsversuche nicht den in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA entwickelten Kriterien
entsprdchen und insbesondere nicht die in T 181/82
(AB1. EPA 1984, 401) und T 197/86 (ABl. EPA 1989, 371)
beschriebenen Erfordernisse erfiillten, weil in den
vorgelegten Vergleichsversuchen die patentgemalen
Verbindungen nicht explizit im Streitpatent offenbart

seien.

Hinsichtlich der Entscheidung T 181/82 kann aus dem
Entscheidungsgrund 5 lediglich entnommen werden, daf
ein Vergleichsversuch bestimmte Kriterien erfiillen mubB,
um relevant zu sein. Hierzu gehdren die Wahl einer
anmeldungsgemall offenbarten Verbindung einerseits und
einer dem Stand der Technik entnommenen
Vergleichssubstanz andererseits sowie eine groRtmogliche
Ubereinstimmung des verglichenen Paars in Struktur und

Anwendung.

Entgegen der Meinung der Beschwerdefihrerin kann dieser
Entscheidung jedoch nicht entnommen werden, daR die
patentgemdRe Verbindung explizit im Streitpatent

offenbart sein muB.
Vielmehr ist aus T 197/86 zu entnehmen,
i) daB den Grundsatzen der Entscheidung T 181/82

zufolge Vergleichsversuche, wenn diese als

Beweismittel filir eine unerwartete Wirkung

0533.D e/
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vorgelegt werden, bei vergleichbarem
Anwendungsgebiet sich auf Vergleichs-
verbindungen groRtméglicher Strukturnahe zum
Erfindungsgegenstand beziehen miissen

(Entscheidungsgrund 4) und

ii) daBl es hierfiir erforderlich sein kann, "die
Vergleichselemente so abzuwandeln, daB sie nur
in diesem Unterscheidungsmerkmal von der
Erfindung abweichen"

(Entscheidungsgrund 6.1.3).

Da in den vorgelegten Vergleichsversuchen jede der
Verbindungen 1 bis 4 und 7 bis 12 sich von der
entsprechenden Vergleichsverbindung lediglich durch die
Struktur des zweikernigen Heteroaromaten HAr
unterscheidet und die Verbindungen 5 und 6 sich von der
Verbindung V1 lediglich durch einen dreikernigen statt
eines zweikernigen Heteroaromaten HAr unterscheiden,
ist die Kammer davon Uberzeugt, daB die Vergleichsversuche
sich auf Vergleichsverbindungen groRtméglicher
Strukturnahe zum Erfindungsgegenstand beziehen und somit
als Beweismittel einer unerwarteten Wirkung geeignet

sind.

Da die Verbindungen 1 bis 4 und 7 bis 12 reprasentativ
fir die Verbindungen gemal Anspruch 1 sind und die
Verbindungen 5 und 6 den Gegenstand des Anspruchs 3
stiitzen, ist die Kammer davon uberzeugt, dal eine geringere
Temperaturabhangigkeit der Sattigungstransmission filr
die in den Anspriichen 1 und 3 beanspruchten Verbindungen

nachgewiesen wurde.

Obwohl aus dem Streitpatent nicht deutlich hervorgeht,

ob 1y, und 15 fir die dort beschriebene Verbindung 1 unter
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den gleichen Bedingungen in den nachgebrachten
Vergleichsversuchen gemessen wurden und somit ein
direkter Vergleich mit einer in Dokument (1) beschriebenen

Verbindung nicht moéglich erscheint, zeigen die im

Streitpatent angegebenen AOD-Werte bei 15 °C (0.584),
23 °C (0.432), 30 °C (0.262) und 40 °C (0.128), daB die
relative Leistung AOD (15°C = 100 %) 73.97 % bei 23 °C,
44.86 % bei 30 °C und 21.9 % bei 40 °C betragt. Diese

Werte sind aber ein Indiz dafir, daR bei 23 °C und 30 °C
die Temperaturabhangigkeit der Verbindung 1 geringer
ist als die der strukturdahnlichen Verbindung V1. Da die
im Streitpatent explizit beschriebene Verbindung 1
reprasentativ fiir die in Anspruch 2 beanspruchten
Verbindungen ist, ist die Kammer davon iUberzeugt, daB
auch eine geringere Temperaturabhangigkeit der
Sattigungstransmission fir die im Anspruch 2

beanspruchten Verbindungen glaubhaft ist.

Da die Beschwerdefiihrerin nicht widerlegt hat, daB die
Temperaturabhangigkeit der Sattigungstransmission ein
MaB fiir die Migrationsneigung der photochromen Verbindung
ist (siehe Punkt 2.3.6 oben), kommt die Kammer zum Schluf,
daB eine geringere Neigung zur Migration fiir die in den
Ansprichen 1, 2 und 3 beanspruchten Verbindungen

nachgewiesen wurde.

Es bleibt somit zu entscheiden, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 2.3.4 oben
definierte Aufgabe dadurch zu 1ld6sen, daBl man die
7-Chinolin-Heteroaromaten in den aus Dokument (1)
bekannten Verbindungen durch einen in den Ansprilichen

1, 2 und 3 definierten Heterocaromaten ersetzt.

Die Beschwerdefiihrerin hat geltend gemacht, daB ausgehend
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von Dokument (1) die Aufgabe lediglich darin bestand,
zusatzliche Verbindungen mit photochromen Eigenschaften
zur Verfligung zu stellen. Dies entspricht jedoch nicht
den von der Kammer festgestellten Vorteilen, die gemal

Streitpatent objektiv erzielt werden.

In Anbetracht der von der Kammer festgestellten geringeren
Neigung zur Migration fir die in den Ansprichen 1, 2

und 3 beanspruchten Verbindungen, stellt sich daher die
Frage, ob der Fachmann irgendwo einen Hinweis fir die

nun beanspruchte Losung der Aufgabe bekommen konnte.

Die Beschwerdefiihrerin hat zwar behauptet, es sei
naheliegend gewesen, den bekannten 7-Chinolin-Hetero-
aromaten durch einen isomeren Heteroaromaten zu ersetzen.
Sie war jedoch nicht in der Lage, in Dokument (1) oder
in irgend einem anderen zum Stand der Technik gehdrenden
Dokument eine Fundstelle anzugeben, der ein Hinweis zu
entnehmen ware, wie die Migration von photochromen

Verbindungen verringert werden konnte.

2.3.12 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dal in Abwesenheit
irgendeines Hinweises im Stand der Technik auf die gemaB
Streitpatent vorgeschlagene Lo6sung der Aufgabe die
Gegenstande der Anspriche 1, 2 und 3 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen.

2.4 Die Gegenstande der abhangigen Anspriiche 4und5betreffen
besondere Ausfiihrungsformen der in den Anspriichen 1 bis
3 beanspruchten Verbindungen und haben daher zusammen

mit diesen Anspriichen ebenfalls Bestand.
2.5 Die Beschreibung wurde den Anspriichen angepaBt. Die

Beschwerdefiihrerin hatte dagegen keine formellen Einwande,

solche Einwande sind auch flir die Kammer nicht ersichtlich.
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Der Aufrechterhaltung des Patentes im Umfang des

Hauptantrags steht daher nichts im Wege.

Hilfsantrag

Beidieser Sachlage eribrigt es sich, auf die Gewahrbarkeit

des Hilfsantrags einzugehen.

Riickzahlung der Beschwerdegebihr

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr multe
schon deswegen erfolglos bleiben, weil dem Antrag der
Beschwerdefiithrerin auf Widerruf des Patentes im
wesentlichen nicht stattgegeben werden konnte. Gleichwohl
sieht sich die Kammer zu einem Hinweis veranlalBt, was
die Ablehnung des Antrags der Beschwerdefiithrerin auf
Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung
hat diesen Antrag mit der Begriindung abgelehnt, an den
Grinden fir die Aufrechterhaltung des Patents habe sich
nichts gedndert. Dies war jedoch nicht der zutreffende
MaBstab dafiir, ob eine Protokollberichtigung veranlalt
war. Vielmehr ware zu prifen gewesen, ob das Protokoll
die Voraussetzungen der Regel 76 EPU erfiillt,
insbesondere ob es den Gang der miindlichen Verhandlung
zutreffend wiedergibt (Regel 76 (1) EPU). Da das
Beschwerdeverfahren der Beschwerdefiihrerin Gelegenheit
gegeben hat, ihre Auffassung lber den Gang der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und
aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der
Frage nachzugehen, ob der Antrag auf
Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend
verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr
relevant ist, kann auch dahinstehen ob sie im Zusammenhang

des vorliegenden Verfahrens geprift werden kodnnte.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angegriffene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurilickverwiesen mit der
Anordnung das Patent mit folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1 bis 5 wie in der miindlichen Verhandlung als

Hauptantrag iberreicht.

Beschreibung: Seite 2 bis 8 wie in der mindlichen Verhandlung

iberreicht.

3. Der Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebiihr wird
zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. GOrgmaier A. Nuss
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