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Sachverhalt und Antréage
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Di e eur opéi sche Patentannel dung Nr. 92 117 405.8 wirde
mt einer am2. April 1998 zur Post gegebenen
Ent schei dung durch di e Prifungsabteilung zurickgew esen.

Di e Zurickwei sung erfolgte mt der Begrindung, dalR der
CGegenst and des Anspruchs 1 nach dem damal s gel t enden
Haupt antrag uber den Inhalt der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung hi nausgehe und somt gegen
Artikel 123 (2) EPU verstoRe.

Der di eser Entschei dung zugrundeli egende Anspruch 1 hat
fol genden Wortl aut:

"Behalter fur flielfahi ge Substanzen, mt einem

Fol i enschl auch (11) zur Auf nahnme der Substanz, einem
zylindrischen Gehduse (31; 41) zur Aufnahne des

Fol i enschl auchs (11) zw schen ei nem verschi ebbaren

Kol ben (32; 42) und einer starren Kappe (33; 43) und

ei nem an der der Kappe (33; 43) zugewandten Stirnseite
des Folienschl auchs (11) befestigten Ring (20), dadurch
gekennzei chnet, dall der R ng (20) eine konische

Dichtfl &che (21) und die Kappe (33; 43) eine mt dieser
zusamenwi r kende und ei ne Ausbring6ffnung (34; 44, 45)
i n der Kappe ungebende CGegenfl ache (35) aufweist."”

Cegen di ese Entscheidung ist am 3. April 1998 Beschwerde
ei ngel egt worden. Di e Beschwerdegebihr wurde am

9. Juni 1998 entrichtet. An diesem Tag ist auch die
Beschwer debegr indung ei ngegangen.

Mt der Beschwerdebegrindung reichte di e Beschwerde-
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fahrerin (Annel derin) einen neuen Anspruch 1 gemal3 dem
Hauptantrag ein. D eser unterscheidet sich von demim
obi gen Punkt 11 w edergegebenen Anspruch 1 lediglich
dadurch, daR die "Gegenfl ache" als "D chtungs-
Gegenf |l ache" préazisiert wrd.

Es wrde am 18. Januar 2000 mindlich ver handelt.

Di e Beschwerdefihrerin beantragte die Erteilung eines
Pat ents auf der G undl age des mt der Beschwerde-

begr indung ei ngerei chten Anspruchs 1 nach dem
Hauptantrag, hilfsweise mt den Ansprichen 1 bis 9 sow e
Beschrei bungsseiten 2 und 3, Uberreicht in der
nundl i chen Ver handl ung, zusammen mt den Beschrei bungs-
seiten 1 und 4 bis 7 sow e den Zei chnungen w e
urspringlich eingereicht.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag unterschei det sich
von dem i m obi gen Punkt Il w edergegebenen Anspruch 1
dadurch, dalR die "CGegenfl ache" als "koni sche
Gegenf |l ache" definiert wrd.

Di e abhéngi gen Anspriche 2 bis 9 richten sich auf
bevor zugt e Ausf dhrungsfornen des Behalters nach dem
Anspruch 1.

Das Vorbringen der Beschwerdefidhrerin zur Stitzung ihrer
Antrage | aBt sich we folgt zusanmmenfassen

Der Fachmann kdnne der Gesantheit der urspringlichen
Anmrel dungsunt er | agen ohne weiteres entnehnmen, dall es auf
ei ne Konusformder mt der konischen D chtfl ache des

Ri ngs zusammenw r kenden Gegenfl &che der Kappe nicht
ankonme. So werde in der Beschreibung der speziellen
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Ausf Uhrungsbei spi el e einerseits durchgehend von der

"koni schen Di chtfl a&che 21" gesprochen, wahrend
andererseits die CGegenflache 35 durchgehend nur als

sol che ohne Hi nwei s auf eine Konus- oder sonstige Form
bezei chnet werde. In demvorletzten Absatz der Seite 2
der Beschrei bung, der unmttel bar auf den Anspruch 1
Bezug nehne, sei ebenso nur von einer koni schen

Di chtfl &che, nicht aber von ei ner koni schen Gegenfl &he
di e Rede. Der fol gende Absatz spreche von "einer”

koni schen Di chtfl &che und erwahne als deren Vorteil, dal
sich der Folienschlauch beimEinl egen in das Geh&duse
automati sch zentriere. Auch hier sei offenbar lediglich
die am Ri ng des Folienschl auchs vorhandene, stets als
koni sch bezei chnete Dichtfl ache geneint. Der néchste
Sat z dessel ben Absatzes spreche zwar von ei ner koni schen
Ausf Uhrung der "Dichtfl ahen” (imPlural), die dieser
Ausf Uhrung zugesprochene techni sche Wrkung sei aber

of fensichtlich falsch, so da3 der Fachmann di eser
Textstelle, die die einzige in der Beschreibung sei, die
von ei ner Konusform der Gegenfl d&che spreche, nur

unt er geor dnet e Beacht ung schenken werde.

Es sei dem Fachmann aus techni scher Sicht auch

of fensichtlich, dall ei ne koni sche Gegenfl &che weder fur
ei ne gute Zentrierung des Folienschlauchs, noch fir die
gegenseitige Dichtung erforderlich sei. D ese Wrkungen
ergaben sich allein aus der Tatsache, dald die

Dichtfl &che am Ri ng koni sch gefornt sei. Somt seien die
in der Entscheidung T 331/87 (ABlI. EPA 1991, 22)
aufgestellten Kriterien fur die zul &ssige Streichung

ei nes unwesentlichen Merkmal s aus dem urspringlich

ei ngerei chten Anspruchs 1 erfillt.

Was den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag betreffe, habe
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di e Prifungsabteilung bestatigt, dal dieser imH nblick
auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden und dessen
Gegenstand neu und erfinderisch sei.

Ent schei dungsgr Giinde
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Di e Beschwerde entspricht den Erforderni ssen der
Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPU.
Sie ist daher zul &ssig.

Haupt antr ag

I m Gegensatz zum urspringlich eingereichten Anspruch 1
ist imAnspruch 1 nach dem vorliegenden Hauptantrag die
mt der konischen D chtfl ahe des Rings auf dem

Fol i enschl auch zusanmmenw r kende Gegenfl ache der Kappe
nicht als konisch definiert. Folglich richtet sich der
Anspruch auf einen Behalter, bei dem die Gegenfl ache

ei ne bel i ebige, zur Di chtung gegenuber der koni schen

D chtfl &che des Rings geeignete Gestalt aufweist. Undie
Frage zu prifen, ob der Gegenstand di eses Anspruchs Uber
den Inhalt der Anmel dung in der ursprunglichen Fassung
hi nausgeht und somit im Hi nblick auf Artikel 123 (2) EPU
zu beanstanden ist, nuf3 daher untersucht werden, ob die
urspriunglich eingereichte Annel dung dem Fachmann ei nen
Behalter, wie er jetzt imAnspruch definiert ist,

zum ndest inplizit eindeutig offenbart.

Angesi chts der Tatsache, dal3 di e Beschwerdefihrerin der
Beschrei bung auf Seite 2 der urspringlichen Annel dung
besonder e Bedeutung beim 3t, werden hier die

betref fenden Textstellen zur Erleichterung der
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Di skussion in vollemWrtlaut zitiert:

"Der Erfindung |iegt daher die Aufgabe zugrunde, einen
Behalter fiur eine flielRfahi ge Substanz anzugeben, der
nur eine geringe Menge an Ei nweg- Material enthéalt und
dennoch ei nfach und sauber zu handhaben ist und eine
genaue Dosi erung der Substanz zul afdt.

Di e erfindungsgenmalRe Losung di eser Aufgabe ist in
Anspruch 1 angegeben. Demmach ist der Folienschlauch mt
ei nem Ri ng versehen, der eine konische D chtfl &ache
aufweist. Eine mt dieser zusamenw rkende ebensol che

D chtfl &che ungi bt eine in einer starren Kappe des
Behal t ers angebrachte Ausbri ngoffnung. Zur Verwendung
des Behalters wird der Folienschlauch innerhalb des

Ri ngs aufgeschnitten und dann so in ein zylindrisches
Geh&duse ei ngesetzt, dal sich die Dichtflache des Ri ngs
gegen di e Gegenfl &che der starren Kappe schi ebt.

Ei ne koni sche Dichtfl d&che hat den Vorteil, dall sich der
Fol i enschl auch beim Ei nl egen in das zylindrische Gehause
automati sch zentriert. Di e konische Ausfihrung der

Di chtfl &chen bew rkt aul3erdem ei ne Er héhung der

di cht enden Andruckkraft."

I n der Beschwer debegrindung hat di e BeschwerdefUhrerin
di e Auffassung vertreten, dalR die Angabe, dall di e Kappe
eine mt der konischen Dichtflache des R ngs

"ebensol che" Dichtfl &che aufweist, auch so verstanden
wer den kdnne, dal3 di e entsprechende Gegenfl ache
ebenfalls eine Dichtfl&che sei. Dieser Auffassung kann
sich die Kammer nicht anschliefRen. Nachdem durch den
Verwei s auf den urspringlichen Anspruch 1 die

Cegenfl ache schon eindeutig als "konisch" definiert
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worden ist, bleibt kein Raum fir die von der
Beschwer def ihrerin angestrebte Interpretation des
betreffenden Satzes. Er kann viel nehr nur so verstanden
wer den, dalR di e Kappe eine Dichtflache aufweist, die
ebenfalls die einzige vorher definierte Eigenschaft der
Dichtfl &che des Rings, namich eine konische Form hat.

Wenn nun di e Beschrei bung den Vorteil einer

aut omati schen Zentrierung des Folienschlauchs "einer"
koni schen Dichtfl &che zuschrei bt, nul3 di ese Aussage i m
Li chte der Tatsache gesehen werden, dall i m vorangehenden
Absatz zwei derartige D chtflachen identifiziert worden
sind. Der Fachmann hat daher keinen Gund fur die
Annahne, dall der eine gute Handhabung betreffende Tei
der gestellten Aufgabe allein durch eine koni sche
Dichtfl &che am Ri ng gel 6st werden soll. Jedenfalls ist
der nachfol gende, eine gute Dichtung (und folglich
genaue Dosi erung bei m Ausbri ngen der Substanz)
betreffende Satz insofern unm RBverstandlich, dal diese
Wrkung mt einer konischen Ausfihrung der D chtfl achen
zusammenhangt. Sel bst wenn, w e di e Beschwerdefihrerin
vortragt, zwei konische Dichtflachen nicht zu einer

Er héhung der "Andruckkraft" fdhren kdnnen, weil diese
durch di e vom Benut zer auf den Kol ben ausgeilbte Kraft
bestimt ist, besteht fur den Fachmann kein Anl al3, daran
zu zwei feln, dall di e angesprochene Anordnung der

D chtfl &chen zur Lésung der gestellten Aufgabe

vor gesehen i st.

Der Beschwerdefuhrerin ist darin zuzustinmen, dal3 in der
Beschr ei bung des bevorzugten Ausfuhrungsbei spiels nur
von ei ner "konischen Dichtflache (21)" am Ri ng und ei ner
"CGegenfl &che (35)" an der Kappe gesprochen wrd.

| nsbesondere, da di e koni sche Form der Gegenfl &che

0293.D Y A
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(Dichtfl a&che) an der Kappe in den Zei chnungen deutlich
zu erkennen und diese Formin dem all genei nen

Beschrei bungsteil schon angesprochen worden ist, kann
der Fachmann jedoch in diesem sprachlichen Unterschied
kei ne Andeutung sehen, dalR die Gegenfl &che kei ne

koni sche Form aufwei sen nmu3. Es handelt sich hier

vi el mehr lediglich umeine knappe Fornmulierung, die be

t echni schen Beschrei bungen der vorliegenden Art durchaus
ublich ist.

Aus dem Vor st ehenden geht somit hervor, dalR die
urspriunglich ei ngerei chten Annel dungsunterl agen
jedenfal | s kei ne ei ndeuti gen Anhal t spunkte daf ur
enthalten, dald die i murspringlichen Anspruch 1
beanspruchte Anordnung mt koni schen Dichtfl achen am
Ring bzw. an der Kappe in der Tat lediglich eine
bevor zugt e Ausf Uhrungsform der angenel deten Erfi ndung
darstellte und dalR ei ne Anordnung, bei der nur die

Di chtfl &che am Ri ng koni sch gefornt ist, vom Fachmann
als mtoffenfabrt verstanden w rd.

Da di e Beschwerdefuhrerin i hr Vorbringen sehr eng an den
in der Entscheidung T 331/87 (supra) aufgestellten
"Wesent | i chkei tstest” angeknupft hat, ist es angenessen,
di e vorgenomrene Anderung i m Anspruch 1 auch aus di esem
Bl i ckwi nkel zu untersuchen. Nach di eser Entschei dung der
Kammer 3.2.2 verstoft das Streichen eines Merkmal s aus
ei nem Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPU, sofern
der Fachmann unmittel bar und ei ndeuti g erkennen wirde,
dal 1. das Merkmal in der O fenbarung nicht als
wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches fur
di e Funktion der Erfindung unter Berucksichtigung der
techni schen Aufgabe, die sie |dsen soll, nicht

unerl @aBlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine
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wesent | i che Angl ei chung anderer Merkmal e erfordert.

Al | erdi ngs hat diesel be Kanmer in i hrer Entschei dung
T 514/ 88 (ABlI. EPA 1992, 570) prazisiert, dalR es beim
ersten Kriterium nicht nur darauf ankonmmt, ob

ausdr uckl i ch auf die Wsentlichkeit hingew esen w rd;
auch die vom Annel der gewahl te Darstel |l ungswei se der
Erfi ndung kann ein H nweis darauf sein, dal3 er ein
Mer krmal fur wesentlich halt, vgl. Punkt 2.3 der

Ent schei dungsgr Ginde.

Aus der obi gen Anal yse der betreffenden Textstellen der
Beschrei bung, wo das gestrichene Merkmal als zur LOsung
der gestellten techni schen Aufgabe di enend und

vorteil haft hervorgehoben wird, in Konmbination mt der
Tat sache, dall das gestrichene Merknmal im kennzei chnenden
Teil des urspriunglichen Anspruchs 1 enthalten war und
somt erkennbar als Teil der LOsung angegeben wurde, i st
nach Auffassung der Kammer die Wesentlichkeit des
betreffenden Merkmals fuUr die urspringlich angenel dete
Erfindung ei ndeutig ersichtlich.

Zum ndest das erste Kriteriumdes "Wsentlichkeitstests”
wird somt nicht erfallt. In diesem Zusammenhang kann
di e Kammer der Beschwerdefidhrerin in ihrer Auffassung
ni cht fol gen, dalR sich die hier vorzunehnende Prifung
der Wesentlichkeit des gestrichenen Merkmals mt dem
nachtraglich festgestellten objektiven technischen
Beitrag zur Losung der gestellten Aufgabe ausei nander-
setzen muf3, denn diese Sichtweise hat mt der

ursprungli chen O fenbarung, w e sie vom unbef angenen,
fachkundi gen Leser verstanden wird, wenig zu tun. Sie
wirde auch in fast allen Fallen zwangsl aufig zu ei ner
Bej ahung der Zul assi gkeit der Anderung fihren, weil das
Bestreben ei nes Annel ders, ein Merkmal aus ei nem
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ursprungl i chen Anspruch zu streichen, normal erweise mt
der spater gewonnenen Erkenntnis ei nhergeht, dal3 das
betreffende Merkmal fir die Lésung der Aufgabe

ent behrlich ist.

Zusammenf assend komt di e Kammer daher zu dem Ergebni s,
dall der Cegenstand des Anspruchs 1 nach dem Haupt antrag
Uber den Inhalt der Anneldung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung hi nausgeht. Der Anspruch ver st 6f3t
folglich gegen Artikel 123 (2) EPU und ist unzul assig.

Hi | f santrag

Anspruch 1 nach den vorliegenden Hi|fsantrag entspricht
inhaltlich dem Anspruch 1 nach dem der Prif ungsabteil ung
vor gel egten und von dieser gebilligten H | fsantrag. Der
Anspruch unterschei det sich vom urspringlichen Anspruch
| ediglich durch die Streichung der Angabe, dal die
Gegenfl ache an der Kappe "ebenso" konisch ist. In dem
betref f enden Zusammenhang i st di ese Angabe ni cht

dahi ngehend zu verstehen, dal3 die jeweiligen

Di chtfl &chen bzw. di e CGegenfl d&che am Ring bzw. an der
Kappe di e gl eiche Konizitat aufweisen nissen, sondern

| edi gli ch dahi ngehend, dal3 die Gegenfl ache "ebenfalls"
bzw. "auch" konisch ist. Gegen die Streichung di eser
Angabe bestehen somt keine Bedenken i m Hi nblick auf
Artikel 123 (2) EPU.

Di ese Ausl egung des urspringlichen Anspruchs 1 steht der
Hi nzuf Ggung ei nes neuen Anspruchs 2, in demdie

Gegenfl ache al s "ebenso koni sch” im Sinne einer gleichen
Koni zitat definiert wird, nicht entgegen, weil das
betreffende Merkmal den urspringlichen Zei chnungen

ei ndeutig zu entnehnen ist.
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Di e Prifungsabteilung hat die Erteilung eines Patents
auf der Basis des ihr vorliegenden Hi|lfsantrags nehrfach
i n Aussicht gestellt; die entsprechenden Unterl agen

war en Gegenstand einer Mtteilung nach Regel 51 (4) EPU.
Bei der gegebenen Sachl age sieht die Kammer keine

Ver anl assung, die formal zul &ssigen Unterlagen nach dem
vor |l i egenden Hi |l fsantrag erneut einer sachlichen Prifung

zu unt erwerf en.

Ent schei dungsf or nel

Aus d
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i esen Griunden wrd entschi eden:

Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.
Der Hauptantrag w rd zuruiuckgew esen.

Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
zur ickverw esen, ein Patent mt fol genden Unterlagen zu

erteilen:
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Anspriche 1 bis 9 und Beschrei bungsseiten 2 und 3,
ei ngerei cht in der nundlichen Verhandl ung;

Beschrei bungsseiten 1 und 4 bis 7 sow e Zei chnungen,
jeweils wi e urspringlich eingereicht.

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani
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F. Gunbel



