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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent EP 2 199
363 unter Artikel 101 (3) (b) EPU zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel
100 (a) EPU wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU)
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56
EPU), unter Artikel 100 (b) EPU wegen mangelnder
Offenbarung (Artikel 83 EPU), sowie unter Artikel
100 (c) EPU wegen unzuldssiger Anderungen (Artikel
123(2) und Artikel 76(1) EPU) angegriffen worden.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu
dem Schluss, Anspruch 1 des wahrend des
Einspruchsverfahrens eingereichten Hauptantrags und des
ersten Hilfsantrags erfiille nicht die Erfordernisse der
Artikel 123(2) und (3) sowie 76(1l) EPU. Ferner beruhe
der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantrage 2 und 3
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU. Hilfsantrag 4 wurde nicht ins
Einspruchsverfahren zugelassen (Artikel 114 (2) EPU).

Gegen diese Entscheidung wurde am 10. Mai 2016 von der
Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, die am

21. Juli 2016 begriindet wurde. Mit der
Beschwerdebegriindung wurden ein Hauptantrag
(entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hauptantrag) und 10 Hilfsantrage
eingereicht. Im weiteren Verlauf des schriftlichen
Verfahrens wurde Hilfsantrag 11, wahrend der mindlichen

Verhandlung Hilfsantrag 12 eingereicht.
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Von der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) wurden mit
Schreiben vom 7. Dezember 2016 und vom 29. Marz 2019
Argumente vorgebracht gegen die Zulassigkeit des
Hilfsantrags 11 in das Beschwerdeverfahren sowie gegen

die Gewahrbarkeit der bis dahin vorgelegten Antrage.

Mit Schreiben vom 31. Juli 2020 wurden die Parteien zur

mindlichen Verhandlung fiir den 12. Marz 2021 geladen.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK wurden die
Parteien lber die vorlaufige Einschatzung der Kammer
informiert. Die Kammer war unter anderem der
vorlaufigen Ansicht, dem Antrag der Beschwerdefiihrerin
auf Zurickverweisung an die Vorinstanz wegen Verletzung
des rechtlichen Gehdrs nicht zu folgen. Sie verwies
ferner darauf, dass die Gewahrbarkeit des Hauptantrags
im Hinblick auf die im Anspruch 1 durchgefiithrten
Anderungen wihrend der miindlichen Verhandlung zu
diskutieren sein werde. Betreffend die im Anspruch 2
des Hauptantrags durchgefiihrten Anderungen vertrat die
Kammer im Einklang mit der Entscheidung der
Einspruchsabteilung die vorlaufige Auffassung, eine
Stiitze sei in den urspringlich eingereichten
Anmeldeunterlagen vorhanden. Ebenso wurde den Parteien
mitgeteilt, dass die Zulédssigkeit des Hilfsantrags 11
gegebenenfalls Gegenstand der miindlichen Verhandlung

sein werde.

Der vorgelegte Hauptantrag beinhaltet drei unabhangige
Anspriche. Der Wortlaut der verfahrensrelevanten

Anspriche 1 und 2 lautet wie folgt:

1. Fliissigkristallines Medium auf der Basis eines
Gemisches von polaren Verbindungen mit negativer
dielektrischer Anisotropie (Ag),

dadurch gekennzeichnet, dass das Medium bei einem
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Kldrpunkt von > 60 °C und einem Ae von < -2,3 einen

Wert filir das Verhdltnis yj/AHZ [Pa-s] im Bereich von
6-45 Pa-s aufweist und ein oder mehrere Biphenyle der

Formeln,

AIkyIAIkyI* B-1
AlkenyIAIkenyl* B-2

F F
N/
Alkyl—< o >—< o) >*(O)Alkyl* B-4

worin
Alkyl und
Alkyl* jeweils unabhdngig voneinander einen

geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen, und

Alkenyl und

Alkenyl* jewelils unabhdngig voneinander einen
geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen,
vorzugsweise Vinyl, 1-E-Alkenyl oder 3-E-Alkenyl

bedeuten,
und

Verbindungen der Formel IB
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F F
1

und der Formel II

FF
O 0OS0 S I

worin

Rl und RrR? jeweils unabhdngig voneinander einen
unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF3 oder
einen mindestens einfach durch Halogen substituierten
Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei
in diesen Resten auch eine oder mehrere CH2-Gruppen
jeweils unabhdngig voneinander durch -0-, -S-, >,
-c=C-, -CF,0-, -CO-, -CO-0-, -0-CO- oder -0-CO-0- so
ersetzt sein kénnen, dass O-Atome nicht direkt
miteinander verknipft sind, und

v 1 bis 6

bedeuten,

enthalt,

worin der Anteil an Verbindungen der Formel II im

Gesamtgemisch mindestens 10 Gew.-% betrdgt.

2. Fliissigkristallines Medium auf der Basis eines
Gemisches von polaren Verbindungen mit negativer
dielektrischer Anisotropie (Acg),

dadurch gekennzeichnet, dass das Medium bei einem
Kldrpunkt von > 60 °C und einem Aeg von < -2,3 einen
Wert fiir das Verhdltnis y;/An? im Bereich von 6-45

aufweist und ein oder mehrere Biphenyle der Formel
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AIkyEAIE(y!* B-1,

worin

Alkyl und

Alkyl* jeweils unabhdngig voneinander einen
geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen
bedeuten,

und

mindestens zwel Verbindungen der Formeln IA, IB und/

oder II

F F

R' o o (0)C Hyyuq IA
F F
I N g ST
F F
OO0 S T

worin

R und R? jeweils unabhdngig voneinander einen
unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF3 oder

einen mindestens einfach durch Halogen substituierten
Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei
in diesen Resten auch eine oder mehrere CHp-Gruppen
jeweils unabhdngig voneinander durch -0-, -S-, _<>“,
-c=C-, -CF»0-, -CO-, -CO-0-, -0-CO- oder -0-CO-0- so
ersetzt sein kénnen, dass O-Atome nicht direkt

miteinander verknlipft sind, und
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v 1 bis 6
bedeuten,

enthdlt.

In ihrer Beschwerdebegriindung und im weiteren Verfahren
brachte die Beschwerdefilhrerin betreffend die fir die
vorliegende Entscheidung relevanten Punkte im

Wesentlichen folgendes vor:

Wahrend des erstinstanzlichen Verfahrens sei ihr
rechtliches Gehdr mehrfach verletzt worden. Erstens sei
der Einwand der unzulassigen Erweiterung des
Schutzbereichs (Artikel 123 (3) EPU) erstmalig in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung erhoben worden.
Auch treffe die diesbeziigliche Beurteilung durch die
Einspruchsabteilung nicht zu. Zweitens sei ihr nicht
ausreichend Gelegenheit gegeben worden, auf einen
Einwand der unzuldssigen Anderung des
Anspruchsgegenstands (Artikel 123(2) EPU) zu reagieren.
Drittens hatte ihrer Meinung nach die
Einspruchsabteilung wahrend der zweiten miindlichen
Verhandlung eine erneute Verschiebung anberaumen
sollen, weil die Patentinhaberin/Beschwerdefihrerin
wahrend dieser Verhandlung erneut mit dem Einwand der
erfinderischen Tatigkeit in Bezug auf den Gegenstand
eines Anspruchs konfrontiert worden sei, obwohl sie
davon habe ausgehen konnen, dass die diesbeziigliche
Erdorterung bereits wahrend der ersten miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abgeschlossen

worden war.

In Bezug auf den Einspruchsgrund unter Artikel 100 (c)
EPU (Artikel 76(1) und 123 (2) EPU) brachte die
Beschwerdefiihrerin vor, die Merkmalskombinationen der
Anspriche aller vorgelegten Antrage ergebe sich

insbesondere ausgehend von Anspruch 11 in Abhangigkeit
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von Anspruch 1, sowohl der urspringlich eingereichten
Fassung des Streitpatents, als auch der zugrunde
liegenden Stammanmeldung. Die zusidtzlichen Anderungen
basierten teilweise auf Anspruch 15, weitere Merkmale
seien in der urspringlich eingereichten Beschreibung
offenbart. Die Beschwerdefilhrerin sah die Kombination
der Merkmale nicht mit einer neuen technischen Lehre

verbunden.

Beziiglich der fiir die vorliegende Entscheidung
relevanten Punkte brachte die Beschwerdegegnerin im

Wesentlichen folgendes vor:

Sie stimmte mit der Beschwerdefiihrerin dahingehend
iberein, dass der Schutzbereich im Einspruchsverfahren
nicht unzuladssig erweitert worden sei. Jedoch sei eine
Basis fir die durchgefihrten Anderungen betreffend die
vorliegenden Antrage weder in den urspriinglich
eingereichten Anmeldeunterlagen, noch in den
urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen der dem
Streitpatent zugrunde liegenden Stammanmeldung zu
finden. Die Hilfsantrdage 11 und 12 seien nicht
zuzulassen, da sie verspatet vorgelegt wurden und das
verspatete Vorbringen nicht ausreichend begriindet sei.
Zudem fihrten sie prima facie zu zusatzlichen
Unvereinbarkeiten mit dem EPU, die einer Zulassung

entgegenstinden.

Antrage der Parteien

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung und die Rickerstattung der
Beschwerdegebliihr. Hilfsweise beantragte sie die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
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der folgenden Antrage:

- Hauptantrag und Hilfsantradge 1 bis 10, eingereicht
mit der Beschwerdebegrindung vom 21. Juli 2016;

- Hilfsantrag 11, eingereicht mit Schreiben wvom
29. Juni 2018;

- Hilfsantrag 12, eingereicht wadhrend der mindlichen

Verhandlung vor der Kammer.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde. Sie beantragte weiterhin,
die Hilfsantrage 11 und 12 nicht zum Verfahren

zuzulassen.

Am 12. Marz 2021 fand eine miindliche Verhandlung, mit
Einverstandnis beider Parteien in Form einer
Videokonferenz, statt. Am Ende der Verhandlung wurde

die Entscheidung verkindet.

Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Rechtliches Gehoér (Artikel 113 (1) EPU)

Die Beschwerdefiihrerin brachte drei Griinde vor, warum
ihr rechtliches Geho¢r im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung verletzt worden sei. Das Verfahren
sel deshalb mit wesentlichen Verfahrensmangeln
behaftet, die eine Riuckverweisung an die Vorinstanz,
verbunden mit einer Rickzahlung der Beschwerdegebiihr,
rechtfertigten. Die Kammer ist aus den nachfolgenden

Grinden der Ansicht, dass dies nicht zutreffend ist.

Die Beschwerdefihrerin brachte zunachst vor, dass das

Streitpatent durch die Einspruchsabteilung unter
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anderem deshalb widerrufen wurde, weil der Schutzumfang
von Anspruch 1 des Hauptantrags unzuldssig erweitert
worden sei (Artikel 123(3) EPU). Dieser Grund sei

jedoch erstmalig in der Entscheidung angefihrt worden.

Dieses Vorbringen wurde von der Beschwerdegegnerin
bestatigt. Beide Parteien stimmten auch darin iberein,

dass der Schutzumfang nicht unzuldssig erweitert wurde.

Auch die Kammer stellt fest, dass auf den Einwand der
unzuldssigen Erweiterung des Schutzbereichs erstmalig
in der Entscheidung der Einspruchsabteilung Bezug
genommen wird. Etwas Gegenteiliges lasst sich auch aus
den Niederschriften ilber die beiden miindlichen
Verhandlungen nicht entnehmen. Ebenso wenig vermag die
Kammer einen VerstoB gegen die Erfordernisse des
Artikels 123(3) EPU zu erkennen. Vielmehr geht sie, wie
auch von der Beschwerdegegnerin in ihrer Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindung dargelegt, davon aus, dass es
sich bei der entsprechenden Stelle der
Einspruchsentscheidung um einen Fehler in der Abfassung
der Entscheidung handelt. In der Tat wurde dort nur
Paragraph (3) des Artikels 123 EPU gleichzeitig mit
Paragraph (2) des Artikels erwahnt, jedoch ohne

Begrindung hinsichtlich Schutzbereichserweiterung.

Die Beschwerdefiihrerin brachte weiterhin vor, ihr sei
von der Einspruchsabteilung wéhrend der zweiten
mindlichen Verhandlung lediglich eine einzige
Moglichkeit gegeben worden, einen Einwand unter Artikel
123 (2) EPU auszuriumen, da nadmlich im Verlauf der
zweiten miindlichen Verhandlung der von ihr vorgelegte
vierte Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen
wurde. Die Einspruchsabteilung hat dies damit
begriindet, dass der Antrag unter anderem die

Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU prima facie nicht
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erfille.

Zunachst stellt die Kammer fest, dass gemal
Niederschrift der mindlichen Verhandlung nichts darauf
hindeutet, dass die Patentinhaberin/Beschwerdefihrerin
weitere Hilfsantrdge einreichen wollte. Dies wurde auch
von der Beschwerdefiihrerin nicht vorgebracht. Fir die
Kammer ist daher nicht nachvollziehbar, inwiefern der
Patentinhaberin/Beschwerdefiihrerin durch die
Einspruchsabteilung nicht die Moglichkeit gegeben
worden war, einen weiteren Versuch zu unternehmen, den
festgestellten Mangel einer unzulédssigen Erweiterung zu
beseitigen. Die Kammer vermag daher in der
Vorgehensweise der Einspruchsabteilung keine Verletzung
des rechtlichen Gehors der Einsprechenden/

Beschwerdefihrerin zu erkennen.

SchlieBRlich brachte die Beschwerdefihrerin vor, dass
ihr rechtliches Gehor auch dadurch verletzt worden sei,
dass sie nicht ausreichend auf einen Einwand der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit reagieren konnte.
Die Beschwerdefiihrerin stellte den zugrundeliegenden

Sachverhalt folgendermalRen dar:

Im Laufe der ersten miindlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahren habe sich herausgestellt, dass eine
abschlieRende Erdrterung aller vorgebrachten
Einspruchsgriinde aufgrund der verspateten Vorlage des
Dokuments D20 durch die Einsprechende/
Beschwerdegegnerin nicht geboten sei. Im Einverstandnis
beider Parteien wurde die Verhandlung daher
unterbrochen, um sie zu einem spateren Zeitpunkt
fortzusetzen. Bereits wahrend der ersten Verhandlung
sei jedoch die Frage der erfinderischen Tatigkeit des
Anspruchs 2 gemaB Hauptantrag - nach Ansicht der

Patentinhaberin/Beschwerdefiithrerin bereits abschlieBend
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- erortert worden. Im Verlauf der zweiten miindlichen
Verhandlung sei jedoch - zur Uberraschung der
Patentinhaberin/Beschwerdefiihrerin - erneut die Frage
der erfinderischen Tatigkeit flir einen Anspruch
erdbrtert worden, der identisch war zu Anspruch 2 des
vormalig behandelten Hauptantrags. Aufgrund dieser
tiberraschenden Entwicklung sei die Patentinhaberin/
Beschwerdefiithrerin in eine nachteilige Lage versetzt
worden. Ihr rechtliches Gehdr sei dadurch verletzt

worden.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht
anschlieRBen. Weder aus der Niederschrift der ersten
mindlichen Verhandlung, noch aus der Mitteilung der
Einspruchsabteilung im Anhang der Ladung zur zweiten
mindlichen Verhandlung geht hervor, dass die Erdrterung
in Bezug auf das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit des wahrend der ersten miindlichen Verhandlung
vorliegenden Hauptantrags abschlieBend war. Vielmehr
verwies die Einspruchsabteilung im Anhang der Ladung
zur zweiten miindlichen Verhandlung unter Punkt "7.1.
Hauptantrag" explizit darauf, dass gegebenenfalls
erfinderische Tatigkeit zu diskutieren sein werde. Da
der wahrend der zweiten Verhandlung diskutierte vierte
Hilfsantrag einen unabhangigen Anspruch 1 enthielt, der
im Wortlaut mit dem unabhdngigen Anspruch 2 des wahrend
der ersten Verhandlung besprochenen, und von der
Beschwerdefiithrerin noch verfolgten, Hauptantrags
identisch war, hatte die Beschwerdefiihrerin damit
rechnen miissen, dass erfinderische Tatigkeit im
Zusammenhang mit diesem Anspruch zur Erdrterung kommt.
Zudem ist davon auszugehen, dass die Beschwerdefiithrerin
bereits zum Zeitpunkt der ersten miindlichen Verhandlung
darauf vorbereitet war, erfinderische Tatigkeit
umfassend zu erdrtern. Inwiefern eine Verschiebung

eines Teils dieser Erdrterung auf einen spateren
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Zeitpunkt die Partei in eine nachteilige Position
versetzen wirde, die eine weitere Verlangerung des
Verfahrens rechtfertigen wirde, ist der Kammer nicht

ersichtlich.

Die Kammer sieht deshalb in keinem der im Zusammenhang
mit der Wahrung des rechtlichen Gehdrs vorgebrachten
Punkte einen wesentlichen Verfahrensfehler der
Einspruchsabteilung, der eine Riuckverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung und die
Zurliickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertigt. Diese
Antrage der Beschwerdefilhrerin werden deshalb

abgelehnt.

Anderungen (Artikel 123(2) und 76 (1) EPU)

Hauptantrag

Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung
argumentiert, dass sich zwar in den urspringlich
eingereichten Anmeldeunterlagen eine Basis fir die in
den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale als solche finde,
eine Basis fir die Kombination der Merkmale jedoch
nicht gegeben sei. Dies gelte ebenso in Bezug auf die
ausgehend von der Stammanmeldung in ihrer urspringlich
eingereichten Form durchgefiihrten Anderungen. Somit
seien weder die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU,
noch die des Artikels 76(1) EPU, erfiillt.

Auch die Beschwerdegegnerin stitzte ihre Argumentation
insbesondere darauf, dass der geanderte
Anspruchsgegenstand durch mehrfache Auswahl wvon
Merkmalen und deren Kombination zu einer neuen

technischen Lehre fihre.
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Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, der Gegenstand
des geanderten Anspruchs 1 des Hauptantrags ergebe sich
ausgehend von den Ansprichen 1 und 11, bzw. der auf
Seite 9, Zeilen 4 bis 35 der Beschreibung angegebenen
Ausfiihrungsform a), unter Berilicksichtigung des
Anspruchs 15, sowie der auf Seite 23, Zeile 26 Dbis
Seite 24, Zeile 30 der Beschreibung offenbarten
Ausfiihrungsform p) sowie der auf Seite 34, Zeilen 17
bis 20 der Beschreibung offenbarten Passagen. Die
herangezogenen Passagen fadnden sich sowohl in der
urspringlich eingereichten Fassung des Streitpatents
selbst, als auch in der urspringlichen Fassung der ihr

zugrunde liegenden Stammanmeldung.

Die Kammer kann weder in den von der Beschwerdefithrerin
herangezogenen Passagen, noch im verbleibenden Teil der
urspringlich eingereichten Unterlagen, eine Basis filr

die durchgefithrten Anderungen des Anspruchs 1 erkennen.

Die Grinde hierfiir sind folgende:

Der geadnderte Anspruch 1 ist auf ein
flissigkristallines Medium auf der Basis eines
Gemisches gerichtet, welches "... ein oder mehrere
Biphenyle ..." der im Anspruch angegebenen
Strukturformeln, "... und Verbindungen der Formel IB
und der Formel II ... enthdlt, ..." (Hervorhebung durch
die Kammer) . Das beanspruchte Medium enthalt somit
neben wenigstens einem der durch ihre Strukturformeln
angegebenen Biphenyle zwingend wenigstens eine
Verbindung der Formel IB sowie zwingend wenigstens eine

Verbindung der Formel ITI.

Als Basis fiir die Anwesenheit von Verbindungen der
Formel IB und der Formel II im beanspruchten
flissigkristallinen Medium wurde von der

Beschwerdefiithrerin Anspruch 11 und Seite 9 der
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Beschreibung, und zwar sowohl in der urspriinglich
eingereichten Fassung des Streitpatents als auch in

dessen Stammanmeldung, angegeben.

Die besagten Passagen offenbaren als bevorzugte
Ausfiihrungsform ein flissigkristallines Medium a),
"welches mindestens zwel Verbindungen der Formeln IA,
IB und/oder II enthdlt" (Seite 9, Zeilen 1 bis 5;
Anspruch 11).

Falls ein urspringlich offenbartes, streitpatentgemales
Medium mindestens zwei Verbindungen der Formeln IA, IB,
und/oder II enthdlt, miissen diese gemdR den genannten
urspringlich offenbarten Passagen ausgewahlt werden.
Dabei wird jedoch offen gelassen, welche zwei der
Verbindungen letztendlich zusammen vorliegen. Der
Fachmann kann aus den angegebenen Strukturen eine
beliebige erste Verbindung auswahlen, und diese mit
einer daraus ebenfalls beliebig ausgewadhlten zweiten

Verbindung kombinieren.

Die gednderte Fassung des Anspruchs 1 nimmt es dem
Fachmann jedoch ab, eine diesbeziigliche Entscheidung zu
treffen. Es wird nun vorgeschrieben, dass mindestens
eine Verbindung der Formel IB zu verwenden ist. Hierfir
ist eine erste Auswahl notig. Ebenso wird
vorgeschrieben, dass die zweite Verbindung der Formel
IT entsprechen muss, zudem in einer Variante der Formel
II, die zwingend ein Sauerstoffatom in der Seitenkette,
zwischen dem difluorierten Phenyl und der Alkylgruppe
-CyHoy+1, aufweist. Dies ist mit einer weiteren Auswahl

verbunden.

Die durchgefilhrte Anderung ergibt sich somit durch
Mehrfachauswahl aus einer die drei Verbindungen IA, IB

und II umfassenden Liste, wobel diese Liste der
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angebotenen Verbindungen flr jede zu tadtigende Auswahl
jeweils identisch ist. Die dadurch entstehende
Kombination von ausgewdhlten Verbindungen ist mit einer
neuen technischen Lehre verbunden, die dem Fachmann
urspringlich nicht offenbart wurde, namlich damit, dass
die jeweils zwingend auszuwahlenden Verbindungen IB und
IT miteinander zu kombinieren sind, um ein

beanspruchtes flissigkristallines Medium zu erhalten.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, dass
fliissigkristalline Medien, enthaltend neben den im
Anspruch gelisteten Biphenylen auch Verbindungen der
Formel IB und der Formel II, bereits vom urspriinglichen
Anspruch 11 umfasst waren. Somit werde der Fachmann
nicht mit einer neuen technischen Lehre konfrontiert.
Dieses Argument vermag jedoch nicht zu iberzeugen. Bei
der Untersuchung der Zulidssigkeit von Anderungen ist
nicht ausschlaggebend, ob eine bestimmte
Ausfihrungsform von der urspriinglichen Lehre umfasst
wird, sondern ob sie sich dem Fachmann unmittelbar und
eindeutig aus dem Gesamtinhalt der Anmeldeunterlagen
ergibt. Dies trifft aus den vorstehend genannten

Grinden im vorliegenden Fall jedoch nicht zu.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch in der Passage der
Seite 34, Zeilen 17 bis 20 der Beschreibung eine Basis
fir die durchgefithrte Anderung gesehen. Auch dieses
Vorbringen kann die Kammer jedoch nicht iberzeugen.
Zwar heiBRt es and der besagten Stelle, dass die
Flissigkristallphasen vorzugsweise "Verbindungen der
Formeln IA und/oder IB, II und optional III" enthalten,
jedoch wird dies nur im Zusammenhang damit offenbart,
dass "4 bis 15, insbesondere 5 bis 12" dieser
Verbindungen enthalten sind. Diese zusdtzliche
Bedingung ist jedoch im geanderten Anspruch 1 nicht

enthalten. Ausgehend von der genannten Stelle der
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Beschreibung ergibt sich somit eine unzuldssige
Anderung durch eine urspringlich nicht-offenbarte

Zwischenverallgemeinerung.

Da die Beschreibung der urspringlich eingereichten
Anmeldung mit der urspringlich eingereichten
Beschreibung der ihr zugrunde liegende Stammanmeldung
identisch ist, und auch die relevanten
Anspruchsgegenstande lbereinstimmen, wurde der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag uber den
Offenbarungsgehalt dieser urspringlich eingereichten
Anmeldeunterlagen hinaus gedndert. Die durchgefiihrten
Anderungen sind daher nicht im Einklang mit den
Erfordernissen der Artikel 123(2) und 76(1) EPU.

Bereits aus diesen Grinden ist der Hauptantrag nicht
gewdhrbar. Ob weitere Merkmale, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgebracht, zu zusatzlichen
unzuldssigen Anderungen fiithren, kann somit

unbericksichtigt bleiben.

Hilfsantridge

Hilfsantrdage 1, 2 und 6

Diese Antrage enthalten einen unabhangigen Anspruch 1,
der im Wortlaut identisch ist mit Anspruch 1 des
Hauptantrags. Aus den unter Punkt 3.1 bis Punkt 3.7 der
vorliegenden Entscheidung angefihrten Grinden sind

diese Antradge daher ebenfalls nicht gewdhrbar.
Hilfsantrdge 3 bis 5 und 7
Anspruch 1 dieser Antrage unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags zunachst dadurch, dass die

Definition von Verbindungen der Formel II eine Gruppe
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-(0)CyHyy+1 enthalt, statt einer Gruppe -0-CyHyy41 wie in
Formel II gemal Anspruch 1 des Hauptantrags. Die
Anwesenheit eines Sauerstoffatoms ist somit optional,
und die Formel II entspricht damit der Formel II im
urspringlichen Anspruch 11 sowie der entsprechenden
Stelle auf Seite 9, Zeile 18, der Beschreibung. Ein
weiterer Unterschied gegeniiber Anspruch 1 des
Hauptantrags besteht darin, dass auch der Anteil an
Verbindungen der Formel B-4 im Gesamtgemisch mindestens

10 Gew.-% betragt.

Die unterschiedliche Definition der Struktur der
Verbindung der Formel II andert jedoch nichts an der
Beurteilung der Nicht-Gewdhrbarkeit der durchgefiihrten
Anderungen. Auch im Anspruch 1 dieser Antridge stellt
die zwingend erforderliche Kombination einer Verbindung
der Formel IB mit einer Verbindung der Formel II eine
urspringlich nicht offenbarte Kombination zweier
ausgewahlter Verbindungen dar, die den Fachmann mit
einer neuen technischen Lehre konfrontieren. Diese
Antrdge sind somit bereits aus den hinsichtlich des
Hauptantrags angefithrten Griinden ebenfalls nicht

gewahrbar.

Hilfsantrag 8

Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 ist im Wortlaut identisch
mit Anspruch 2 des Hauptantrags, sowie mit Anspruch 1
des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
zweiten Hilfsantrags des Einspruchsverfahrens. Fir
diesen Antrag hatte die Einspruchsabteilung die
Erfordernisse der Artikel 123(2) und 76(1) EPU als
erfillt angesehen. Die Beschwerdegegnerin hat dieser

Auffassung widersprochen.
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Der Anspruch ist gerichtet auf ein flissigkristallines
Medium auf der Basis eines Gemisches, welches unter
anderem "ein oder mehrere Biphenyle der Formel B-1
enthalt".

Die Ansichten der Parteien stimmten dahingehend
Uberein, dass sich in der urspringlich eingereichten
Beschreibung der Anmeldung sowie der ihr zugrunde
liegenden Stammanmeldung eine Basis fir die im Anspruch
definierte Verbindung der Formel B-1 findet. Auch die
Kammer sieht in den jeweiligen Beschreibungen,
insbesondere auf Seite 23, Zeile 30, sowie auf Seite
24, Zeilen 15 und 16, eine Basis flir die Verbindung der

Formel B-1 als solche.

Anspruchsgemall kann das flissigkristalline Medium
jedoch auch "mehrere Biphenyle der Formel B-1"
enthalten (Hervorhebung durch die Kammer). Somit ergibt
sich eine zu Anspruch 1 des Hauptantrags vergleichbare
Sachlage. Fir den Fall, dass im Medium mehr als ein
Biphenyl enthalten ist, miissen alle diese Biphenyle
eine Struktur aufweisen, die unter die Definition der
Formel B-1 fallt.

Wahrend es die Definition der bevorzugten
Ausfiihrungsform "p)" auf Seite 23, Zeile 26 bis Seite
24, Zeile 30 der Beschreibung im Falle mehrerer
Verbindungen offen lasst, welche Verbindungen der
Formeln B-1 bis B-4, oder der ebenfalls bevorzugten
Biphenyle der Seite 24, Zeilen 19 bis 30, miteinander
kombiniert werden konnen, wird dem Fachmann gemaB
geandertem Anspruch vorgeschrieben, dass lediglich
Verbindungen der Formel B-1 auszuwahlen und miteinander
zu kombinieren sind. Fir den Fall, dass im
beanspruchten Medium mehrere Biphenyle enthalten sind,

ergibt sich der beanspruchte Gegenstand somit durch
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eine erste Wahl einer Verbindung der Formel B-1 in
Kombination mit einer zweiten - und jeder weiteren -
Wahl einer Verbindung derselben Formel B-1. In den
urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen findet
sich jedoch keine Basis fiir eine derartige eindeutige
Kombination von durch Mehrfachauswahl erhaltenen

Verbindungen der Formel B-1.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, dass die
Aufnahme der Formel B-1 in den geadnderten Anspruch
gleichzusetzen sei mit der Aufnahme einer gegeniiber der
Offenbarung auf Seite 23 bis 24 der Beschreibung
verkleinerten Liste. Die Verkleinerung einer
urspringlich offenbarten Liste von Verbindungen durch
Streichung einiger der darin enthaltenen Verbindungen
sei jedoch keine keine unzuldssige Anderung im Sinne
des Artikels 123 (2) EPU.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdefilhrerin
dahingehend iberein, dass mit der Verkiirzung einer
urspringlich offenbarten Liste nicht zwingend eine
Anderung verbunden ist, die mit den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU unvereinbar ist. Nach Ansicht der
Kammer trifft dies jedoch nicht mehr zwangslaufig zu,
wenn eine Liste auf einen einzigen Vertreter verkiirzt
wird. Wenn zudem, wie im vorliegenden Fall, aus einer
auf einen einzigen Vertreter verkirzten "Liste"
mehrfach ausgewdahlt werden muss - im vorliegenden Fall
wenigstens zwei Mal, falls das beanspruchte
flissigkristalline Medium mehrere Biphenyle enthalt -
handelt es sich nicht mehr um die Verkleinerung einer
Liste, sondern um die Bildung einer neuen, urspringlich
nicht offenbarten Kombination einzelner spezifischer
Listenmitglieder. Dadurch ergibt sich wie unter Punkt

3.4 erlautert wiederum eine urspringlich nicht
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offenbarte technische Information.

Somit erfillt auch Hilfsantrag 8 nicht die
Erfordernisse der Artikel 123(2) und 76(1) EPU.

Hilfsantradge 9 und 10

Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 durch ein zusatzliches
Merkmal, das sich auf den Anteil an Verbindungen der
Formel IB im Gesamtgemisch bezieht. Das beanspruchte
flissigkristalline Medium ist jedoch auch, wie im
Hilfsantrag 8, dadurch gekennzeichnet, dass es "ein
oder mehrere Biphenyle der Formel B-1 ... enthdlt".
Daher kommt die Kammer auch fir diesen Antrag zu der
Auffassung, das der Antrag die Erfordernisse der
Artikel 123(2) und 76(1) EPU nicht erfullt.

Fir Hilfsantrag 10 ergibt sich eine Hilfsantrag 9
entsprechende Sachlage. Anspruch 1 dieses Antrags ist
ebenfalls gerichtet auf ein flissigkristallines Medium.
Dieses enthdlt eine Verbindung der Formel B-1, deren in
der Formel links stehende Phenylgruppe im Unterschied
zu Formel B-1 der Hilfsantrage 8 und 9 mit einer
Methylgruppe (H3C-) statt einer Alkylgruppe (Alkyl-)
substituiert ist. Diese Verbindung wird als solche zwar
ebenfalls in der urspringlich eingereichten
Beschreibung als bevorzugtes Biphenyl offenbart (Seite
24, Zeile 21), der Sachverhalt andert sich dadurch im
Vergleich zu Hilfsantrag 8 jedoch nicht. Der Antrag
steht somit ebenfalls nicht im Einklang mit den
Erfordernissen der Artikel 123(2) und 76 (1) EPU.

Hilfsantrag 11
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 richtet sich auf ein
fliissigkristallines Medium, das ebenfalls, wie Anspruch
1 des Hilfsantrags 10, "ein oder mehrere Biphenyle der
Formel B-1 ... enthdlt". Des Weiteren enthalt es
zwingend wenigstens zwei Verbindungen der Formel ITI.
Bereits aus den wie unter Punkt 3.12 angegebenen
Grinden ist auch dieser Antrag nicht gewdhrbar (Artikel
123(2) und 76(1) EPU).

Die Beschwerdefiihrerin hat als Basis fiir den geanderten
Anspruchsgegenstand auch auf Beispiel M8 auf Seite 56

der urspriinglich eingereichten Beschreibung verwiesen.

Tatsachlich offenbart dieses Beispiel eine
Zusammensetzung, die ein anspruchsgemdBes Biphenyl der
Formel B-1 (PP-1-4) sowie zwei Verbindungen der Formel
IT (CPY-2-02 und CPY-3-02) enthalt. Dieses Beispiel
enthalt aber gerade nicht "mehrere" Verbindungen der
Formel B-1, sondern lediglich eine einzige, namlich die
Verbindung "PP-1-4". Somit kann das Beispiel nicht als
Stiitze fir die durchgefithrte Anderung herangezogen

werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, Hilfsantrag 11 nicht
zum Verfahren zuzulassen. Da der Antrag aufgrund des
Mangels einer Basis fiir die durchgefiihrten Anderungen
nicht gewdhrbar ist, ist eine Entscheidung tber dessen

Zuladssigkeit nicht entscheidungsrelevant.

Zulédssigkeit von Hilfsantrag 12

Hilfsantrag 12 wurde von der Beschwerdefiihrerin im
Laufe der mindlichen Verhandlung eingereicht. Die
Beschwerdegegnerin hat beantragt, den Antrag nicht zum

Verfahren zuzulassen.
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Der Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents basierend
auf Hilfsantrag 12 ist eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdefilhrerin im Sinne
des Artikels 13 VOBK. Gemal Artikel 13(2) VOBK bleiben
Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten
in diesem Verfahrensstadium grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der Betreffende hat
stichhaltige Griinde dafir aufgezeigt, dass

auBergewdhnliche Umstédnde vorliegen.

Nach Ansicht der Kammer liegen im vorliegenden Fall
keine auRergewdhnlichen Umstande vor, die eine
Zulassung des Antrags in diesem Verfahrensstadium

rechtfertigen.

Die Beschwerdefiihrerin brachte vor, sie habe erst im
Laufe der miindlichen Verhandlung Klarheit dariliber
erlangt, welcher Teil der Formulierung im Anspruch 1
des Hilfsantrags 8 nach Ansicht der Kammer zu einer
unzulidssigen Anderung des Anmeldegegenstands im Sinne
der Artikel 76(1) und 123 (2) EPU fiihre. Zudem habe die
Kammer in ihrer in der Mitteilung gemal Artikel 15(1)
VOBK geéduBerten vorlaufigen Stellungnahme die
Auffassung vertreten, Anspruch 2 des Hauptantrags finde
eine Basis in den urspringlich eingereichten
Anmeldeunterlagen. Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 sei
aber identisch mit Anspruch 2 des Hauptantrags. Die
nach Diskussion wahrend der miindlichen Verhandlung wvon
der Kammer vertretene Auffassung, Hilfsantrag 8 sei
wegen VerstoRes gegen die Erfordernisse der Artikel

76 (1) und 123(2) EPU nicht gewidhrbar, sei daher fiir die
Beschwerdefilhrerin liberraschend gewesen. Als Folge
darauf habe sie Hilfsantrag 12 eingereicht, dessen
Anspruch 1 ausgehend von Anspruch 1 des Hilfsantrags 8

geandert worden sei.
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Die Kammer stimmt mit den Ausfiithrungen der
Beschwerdefilhrerin dahingehend ilberein, dass sie erst
im Laufe der mindlichen Verhandlung die Ansicht
geaulBert hat, der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 8 sei gegeniiber den urspringlich
eingereichten Anmeldeunterlagen unzuldssig erweitert
worden. Da dieser Punkt jedoch fortwahrend im gesamten
Verfahren vor der Kammer, wie schon bereits vor der
Einspruchsabteilung, von der Beschwerdegegnerin
vorgetragen und ausgiebig erdrtert wurde, kann zunachst
dessen Diskussion wahrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer fir die Beschwerdefiihrerin nicht
iberraschend gewesen sein. Es kann auch nicht
Uberraschend gewesen sein, dass die Kammer nach
ausfihrlicher Diskussion des Sachverhalts mit den
Parteien wahrend der miindlichen Verhandlung zu einer
Auffassung gelangt, die nicht mit der in der Mitteilung
gemal Artikel 15(1) VOBK geaduBerten vorlaufigen
Stellungnahme ibereinstimmt. Es liegt in der Natur
einer vorlaufigen Meinung, dass sie sich im Laufe des
Verfahrens noch andern kann. Der Grund fir die
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung im Beisein
der Parteien liegt ja auch gerade darin, dass
Sachverhalte erdrtert werden konnen, iber die
Uneinigkeit zwischen den Parteien herrscht. Dadurch
kann gewahrleistet werden, dass bestimmte von einer
Partei bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachten
Punkte so ausgefihrt und vertieft werden kdnnen, dass
alle Verfahrensbeteiligten der Argumentation folgen
konnen. Der Ausgang dieser Ausfiithrungen muss
selbstverstandlich offen bleiben, bevor die
Erdorterungen hierzu abgeschlossen sind. Die Kammer kann
daher im vorliegenden Fall kein Vorliegen

auBergewdhnlicher Umstande erkennen.
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.4 Die Kammer kommt deshalb zu der Uberzeugung, dass die
durch Einreichung von Hilfsantrag 12 hervorgerufene
Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefihrerin nicht zu bericksichtigen ist. Der

Antrag wird daher nicht ins Verfahren zugelassen

(Artikel 13(2) RPBA).

5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass keiner der im
Verfahren befindlichen Antrdge der Patentinhaberin
sowohl zulédssig als auch gewahrbar ist. Der Widerruf

des Patents durch die Einspruchsabteilung ist daher

gerechtfertigt, die Beschwerde muss zurilickgewiesen

werden.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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