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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Beschwerde des Beschwerdefilhrers (Einsprechender)
richtet sich gegen die am 17. Januar 2007 zur Post
gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
mit welcher das europdische Patent Nr. 1 144 537 in
geadnderter Fassung auf der Grundlage des damals

geltenden Hilfsantrages I aufrechterhalten wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder
Ausfithrbarkeit (Artikel 100 b) EPU), mangelnder Neuheit
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU) angegriffen worden. Der angefochtenen Entscheidung
lagen die Anspriiche 1 bis 25 zugrunde, deren

unabhdngiger Anspruch 1 lautete:

"1l. Strukturierte Oberflache mit ultraphoben
Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Oberflachentopographie aufweist, bei der der Wert des

Integrals einer Funktion S

S(log f) = a(f)-f (1),

die einen Zusammenhang zwischen den Ortsfrequenzen £
der einzelnen Fourierkomponenten und deren Amplituden
a(f) gibt, zwischen den Integrationsgrenzen

log (fi/pum™) = -3 und log (f,/pum*) = 3, mindestens 0,5
und £ 0,81 betragt und aus einem hydrophoben oder
insbesondere oleophoben Material besteht oder mit
einem hydrophoben oder insbesondere oleophoben

Material beschichtet ist."
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In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem
festgestellt, dass die in Anspruch 1 vorgenommene
Anderung, nidmlich der Wert von 0,81 als neu hinzugefiigte
Obergrenze fiir das Integral der Funktion S(log f), durch
Beispiel 1 der urspringlichen Anmeldeunterlagen gestiitzt
sei. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 123 (2)

EPU erfiillt.

Der Beschwerdefihrer hat vorgetragen, dass durch das
Hinzufigen des Wertes von 0,81 erstmals eine Obergrenze
in den urspriinglich nach oben offenen Bereich des
Integrals der Funktion S(log f) eingefithrt und damit ein
neuer Wertebereich kreiert worden sei. Da der Wert von
0,81 ausschlieBlich in Beispiel 1 der urspringlichen
Anmeldeunterlagen zu entnehmen sei, das Beispiel aber
eine spezifische Kombination der verwendeten Materialien
darstelle, die durch spezifische Verfahrensschritte
erhalten worden sei, sei der Wert des Integrals der
Funktion S(log f) untrennbar mit dieser
Merkmalskombination verbunden und kénne nicht als
isoliertes technisches Merkmal fir alle anspruchsgemalien

Oberflachen und Materialien verallgemeinert werden.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) widersprach den
Argumenten des Beschwerdefihrers und verwies darauf,

dass das technische Merkmal betreffend die Obergrenze

des Integrals der Funktion S(log f) nicht an die
jeweilige Oberfldche oder an deren Material gebunden sei,
sondern unabhédngig von Form und GroRe der Erhebungen

oder Vertiefungen der Oberflache zu sehen sei und
lediglich ein MaB fir die Rauhigkeit einer Oberflache
darstelle. Insofern sei eine Verallgemeinerung des

explizit in Beispiel 1 genannten Wertes des Integrals
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der Funktion S(log f) als Obergrenze fir alle

beanspruchten Oberfldchen gerechtfertigt.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Streitpatentes.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurlckweisung der

Beschwerde.

Am 20. Mai 2010 fand die mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt, an deren Ende die Entscheidung verkiindet

wurde.

Entscheidungsgrinde

C3737.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen (Artikel 123(2) EPU)

In Anspruch 1 wurde der urspringlich nach oben offene
Bereich des Integrals der Funktion S(log f) durch
Einfithrung eines Wertes von < 0,81 als Obergrenze
beschrankt. Dieser Wert findet sich nur in Beispiel 1
der urspringlichen Anmeldung. Es war zwischen den
Parteien strittig, ob die Einfiihrung des Wertes < 0,81
als Obergrenze des Integrals der Funktion S(log f) den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU geniigt.

GemidR Artikel 123 (2) EPU darf eine europaische
Patentanmeldung nicht in der Weise abgeandert werden,
dass ihr Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht.
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MaBgeblich flir die Beurteilung der Frage, ob durch eine
Anderung ein Gegenstand hinzugefiigt wird, der iiber den
Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung
hinausgeht, ist nach stédndiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, ob durch die Abanderung der Anspruch
technische Informationen umfasst, die sich nicht
unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der
eingereichten Fassung ableiten lassen (siehe T 680/93,
Punkt 2. der Entscheidungsgriinde, nicht veroffentlicht
im ABl. EPA).

Im vorliegenden Fall findet sich der Wert von 0,81 filr
das Integral der Funktion S(log f) ausschlieRlich in
Beispiel 1. Dieses Beispiel bezieht sich auf ein ganz
spezielles Substrat, namlich AlMgs;, dessen Oberflache in
spezifischer Weise gedtzt und mit Gold in einer
spezifischen Dicke beschichtet wurde. Es war zwischen
den Parteien unbestritten, dass die neu eingefiihrte
Obergrenze in den urspringlichen Anmeldeunterlagen
lediglich als isolierter Messwert in Beispiel 1
offenbart ist. Durch das Herausgreifen eines einzelnen
Messwertes aus einem spezifischen Ausfihrungsbeispiel
und die Verwendung dieses Einzelwertes als neue
Obergrenze wird in Anspruch 1 ein neuer, nunmehr nach
oben begrenzter Wertebereich fur das Integral der
Funktion S(log f) kreiert, der in den urspringlichen
Unterlagen nicht offenbart ist. Der geanderte Anspruch
umfasst somit technische Informationen, die sich nicht
unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der
eingereichten Fassung ableiten lassen, namlich dass der
Wert des Integrals der Funktion S(log f) fir die
Oberflachentopographie der beanspruchten Oberflache
nicht nur mindestens 0,5 betragen soll, sondern auch

zwingend in den eingeschrankten Bereich von mindestens
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0,5 bis £ 0,81 fallt. Daher geht die vorgenommene
Anderung des Anspruchs 1 iiber den Inhalt der

urspringlichen Anmeldeunterlagen hinaus.

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass das Merkmal
betreffend den Bereich des Integrals der Funktion

S(log f) lediglich den Grad der Rauhigkeit angebe und,
wie auf Seite 18, Zeilen 8 bis 10 der urspringlichen
Anmeldeunterlagen beschrieben, nicht an die jeweilige
Oberflache oder an deren Material gebunden ist, sondern
unabhangig von Form und GroRe der Erhebungen oder
Vertiefungen der Oberfldche zu sehen ist. Daher sei eine
Verallgemeinerung des explizit in Beispiel 1 genannten
Wertes des Integrals der Funktion S(log f) als
Obergrenze fir alle beanspruchten Oberflachen und

Materialien gerechtfertigt.

Indessen ist festzustellen, dass der fir die Oberfldche
des Materials in Beispiel 1 gemessene Wert von 0,81 das
zwangslaufige Resultat der spezifischen Materialien und
der spezifischen Verfahrensschritte des Beispiels 1
darstellt. Da dieser Wert untrennbar mit den Materialien
und den einzelnen Verfahrensschritten des Beispiels 1
verknipft ist, kann er nicht auf jede beliebige
Oberflache verallgemeinert werden, die mit beliebigen
anderen Materialien durch beliebige Verfahrensschritte
erhalten werden kann. Auch kann dieses Argument nicht
den Mangel beheben, dass sich in den urspringlichen
Unterlagen keine Basis dafir findet, dass die Oberflédche
jedweden Materials einen Wert des Integrals der Funktion
S(log f) in einem begrenzten Bereich von 0,5 bis < 0,81

aufweisen soll.
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Der geltende Anspruch 1 genigt daher nicht den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka
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