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Sachverhalt und Antrége
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Die am 26. Februar 2001 eingegangene Beschwerde richtet

sich gegen die am 9. Januar 2001 zur Post gegebene
Entscheidung der Prifungsabteilung tiber die
Zuruckweisung der Anmeldung Nr. 96 922 747.9 mit der
europaischen Verdffentlichungsnummer 781 290 und der

internationalen Verdffentlichungsnummer WO 97/02272.

Die Prifungsabteilung hat in der angefochtenen
Entscheidung festgestellt, daf die Patentanmeldung in
unzuldssiger Weise abge&ndert worden sei (Artikel 123
EPU) . Der Entscheidung lag der mit Schriftsatz wvom

1. Marz 2000 eingereichte Anspruchssatz mit den
gednderten Anspriliche 1 bis 24 zugrunde, deren

Stoffanspruch 1 wie folgt lautete.

"l. Hydrolysierbare und polyaddierbare bzw.

polymerisierbare Silane der allgemeinen Formel I,

([ A ge T
2 1.1 4o 3
R—|R"{ R" {six R3, _

& R c 4a

D

in der die Reste und Indices gleich oder verschieden

sind und folgende Bedeutung haben.

R = Wasserstoff, R*-R'-R*-SiX,R% ., , Carboxyl, Alkyl,
Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit
jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese

Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,

(2)
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Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kdénnen;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen
mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei
diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,
Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kénnen;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen
mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei
diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,
Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kénnen;

Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit
jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese
Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,
Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kénnen;

- (CHR®*-CHR®) ,~, mit n=0 oder 1, -CHR®-CHR®-S-R°-,
-CO-S-R°-, -CHR®°-CHR®-NR®-R®-, -Y-CS-NH-R®-, -S-R°-,
-Y-CO-NH-R’>-, -CO-0-R®-, -Y-CO-C,H;(COOH)-R5-,
-Y-CO-C;H; (OH) -R’- oder -CO-NR®-R°-;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen
mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei
diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,
Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kdénnen;

Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10
Kohlenstoffatomen

Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder
Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen,
wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome,
Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen

enthalten kd&énnen;
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X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy,
Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR", , mit
R" = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;

Y = -0-, -8-, oder -NR®-
Z = -0-, -CHR®- oder - (CHR®)-,;
= 1, 2 oder 3, mit b=1 flr a=2 oder 3;
= 1, 2 oder 3, mit a=1 flir b=2 oder 3;
c = 1 bis 6,
mit a+b+c > 3 filir Z=-0- und R#R?*-R'-R*-SiX,R%*;_,. und
mit a+b+c > 3 flr Z=-CHR®°- und R#R®-R-R*-SiX,R3;_ .
X = 1, 2 oder 3;
a+x= 2,3 oder 4."

Dieser Anspruchssatz enthielt auRerdem Verwendungs- und

Herstellungsverfahrensanspriliche.

Die Prifungsabteilung stellte fest, daR die
vorgenommenen Anderungen des Stoffanspruchs 1 dessen
Schutzbereich einschrdnkten. Diese zusitzlichen
Informationen stellten jedoch einen Gegenstand dar, der
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehe, denn eine
entsprechende Offenbarung sei weder in den Ursprungs-
unterlagen gefunden, noch vom beschwerdefiihrenden

Anmelder genannt worden.

In einem Bescheid gemidR Regel 11, Absatz 2 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, welcher der
Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefiigt war, hat die
Kammer zu den mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
neuen Haupt- und Hilfsantrdgen verfahrensleitende
Hinweise gegeben. Sie hat Bedenken geduRert gegen die

Zulassigkeit der in den Stoffanspruch nachtriglich
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eingefihrten Disclaimer und gegen die urspriingliche

Offenbarung der weiteren Abanderungen des Stoffanspruchs.

Der Beschwerdefihrer hat daraufhin erneut einen
Hauptantrag und Hilfsantrdge 2 bis 4 am 17. Dezember
2004 sowie einen Hilfsantrag 1 in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer am 18. Januar 2005

eingereicht, welche alle frliheren Antrige ersetzen.

Der Stoffanspruch des Hauptantrages, jetzt Anspruch 20,
ist identisch mit dem Stoffanspruch 1, welcher der
angefochtenen Entscheidung zugrunde lag (siehe Punkt II
supra) . Dieser Hauptantrag enth&lt auRerdem Verwendungs-
und Herstellungsverfahrensanspriche. Der Hilfsantrag 1
unterscheidet sich vom Hauptantrag ausschlieflich
hinsichtlich des unabh&ngigen Stoffanspruchs 20, der

folgenden Wortlaut hat:

"20. Hydrolysierbare und polyaddierbare bzw.

polymerisierbare Silane der allgemeinen Formel I,

- Z "
R9

2 {1 .
R—|R"{ R* | six R3, _

& R c Ja

(0

in der die Reste und Indices gleich oder verschieden

sind und folgende Bedeutung haben.

R = Wasserstoff, R*-R'-R*-SiX,R’;., , Carboxyl, Alkyl,
Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit
jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese

Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,
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Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten
kdénnen;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 0 bis
15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste
Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-,
Amid- oder Aminogruppen enthalten k&nnen;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 0 bis
15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste
Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-,
Amid- oder Aminogruppen enthalten kénnen;

Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit
jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese
Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-,

Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten

kdénnen;
-CHR®°-CHR®-S-R®-, -CO-S-R°-, -CHR®-CHR®-NR®-R®-,
-Y-CS-NH-R’-, -S-R°-, -Y-CO-NH-RS5-, -CO-NR®-R®-;

Alkylen, Arylen, Arylenalkylen mit jeweils 1 bis
15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste
Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-,
Amid- oder Aminogruppen enthalten kédnnen;
Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10
Kohlenstoffatomen

Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder
Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen,
wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome,
Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen
enthalten kdénnen;

Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy,
Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR", , mit

R" = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;

-0- oder -NR®-

-O- oder -(CHR®),-, mit m=1 oder 2;

1, 2 oder 3, mit b=1 fir a=2 oder 3;
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b = 1, 2 oder 3, mit a=1 fir b=2 oder 3;
¢ = 1 bis 6,

x = 1, 2 oder 3;

a+x= 2,3 oder 4,

mit der MaRgabe, daf Verbindungen der Formel

R’l
R¥~Si(OR®)(CHy),

worin

R' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl ist,

R" = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl ist,

R* = ein organischer Rest mit 1 bis 6 Kohlenstoff-
Atomen ist

R = Alkyl oder Acyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

ausgenommen sind."

Die Hilfsantrage 2 und 3 unterscheiden sich vom
Hauptantrag durch das Streichen der beiden MaRgaben fir
die Summe der Indizes a, b und ¢ und die Beschrankung
des Index c auf den Bereich von 2 bis 6 bzw. die Werte 2
oder 3. Im Hilfsantrag 4 sind alle Stoff- und
Herstellungsverfahrensanspriiche gestrichen, so daR nur

die Verwendungsanspriiche des Hauptantrages verbleiben.

Der Beschwerdefiuhrer hat vorgetragen, daf der
Hauptantrag lediglich eine Einschrinkung enthalte, die
den urspringlichen Unterlagen zu entnehmen sei. Es
wirden Varianten aus dem Schutzumfang entfernt, die
bezliglich des Substituenten Z und der Indizes a, b und c

spezifische Bedeutungen aufwiesen. Die Bedeutung 1 fiir



VI.

VII.

_ g T 0688/01

die Indizes a, b und ¢ sei in Kombination in der
urspringlichen Beschreibung offenbart. Da die Indizes a
und b mindestens jeweils 1 sein miiRten, bedeute das

Merkmal a+b+c > 3 zwangsliufig diese Kombination.

Im ersten Hilfsantrag seien lediglich einige Bedeutungen
der Substituenten R* und eine Bedeutung flur den
Substituenten Y gestrichen worden. Diese Streichung

liege daher im Rahmen des urspriinglich Offenbarten.

Der Beschwerdefilhrer hat beantragt, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und die Sache auf Grundlage des
Hauptantrages oder auf Grundlage eines der Hilfsantréage
1 bis 4, Haupt- und Hilfsantrige 2 bis 4 eingegangen am
17. Dezember 2004 und Hilfsantrag 1 eingereicht in der

mindlichen Verhandlung, zuriickzuverweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung, welche am
18. Januar 2005 stattfand, hat die Kammer die

Entscheidung verklUndet.

Entscheidungsgriinde

0185.D

Die Beschwerde ist zulé&ssig.

Prifungsumfang im Beschwerdeverfahren

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPU den Beschwerdekammern
die Befugnis, Uber die Griinde der angefochtenen
Entscheidung hinaus t&tig zu werden, dies bedeutet aber
nicht, daR die Beschwerdekammern die Priifung der
Streitanmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem

Umfang durchfihren. Dies ist Aufgabe der Prifungs-
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abteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist
auch im ex-parte Verfahren primér auf die Uberpriifung
der angefochteﬁen Entscheidung abgestellt (siehe

Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der

Entscheidungsgrinde) .

Im vorliegenden Fall ist die Streitanmeldung
ausschlieRflich wegen mangelnder urspringlicher
Offenbarung des gednderten unabhingigen Stoffanspruchs
zurlckgewiesen worden. Die Kammer beschrinkt sich
folglich darauf zu Uberpriifen und zu entscheiden, ob der
unabhangige Stoffanspruch diesem Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU geniligt. Die weiteren Erfordernisse
der Patentierbarkeit des Anspruchsbegehrens sind daher

im vorliegenden Fall von der Kammer nicht zu entscheiden.

Hauptantrag

0185.D

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der Stoffanspruch 20 stGtzt sich auf den urspriinglichen
Anspruch 1. Diesem gegeniber enthdlt der geltende
Stoffanspruch zusatzlich die kombinatorische MaRgabe,
dafs die Summe der Indizes a+b+c > 3 betriagt fur die
Bedeutungen Z = -O- oder -CHR®°- und R#R?-R'-R*-SiX,R>;_,,
wobei diese Definition des Substituenten R die lange
Wiederholung seiner weiter oben im selben Anspruch
genannten Bedeutungen ersparen soll (siehe Schriftsatz

vom 14. Juli 2000, Seite 3, letzter Absatz).

Indessen ist weder das Merkmal, daf® die Summe der
Indizes a, b und c Uber 3 betragen soll, als solches
ursprunglich differenziert offenbart noch seine

Kombination mit den hier angeflhrten spezifischen
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Bedeutungen fur die Substituenten Z und R, sodaR diese
Abanderung Uber den Inhalt der Anmeldung in der

eingereichten Fassung hinausgeht.

Der Beschwerdefihrer hat eingewandt, daf die Bedeutung 1
fir die Indizes a, b, und c auf Seite 6, Zeilen 8 und 9
der urspringlichen Beaschreibung in Kombination

angegeben sei. Indessen offenbart eine derartige Angabe
differenziert lediglich den Wert 3 als Summe der Indizes,
jedoch nicht eine Summe von {iber 3, welche als frisches

Merkmal in den geltenden Stoffanspruch aufgenommen wurde.

Dariber hinaus hat der Beschwerdefithrer vorgetragen, daR
diese neu eingefithrte kombinatorische MafRgabe, n&mlich
das die Summe der Indizes a, b und c fiir bestimmte
Bedeutungen der Substituenten Z und R liber 3 betrage,
lediglich eine Einschrénkung bedeute, bei der nur
Varianten aus dem urspriinglichen Schutzumfang entfernt
wirden. Indessen ist die hier vorgenommene Einschréankung
eine Aba&nderung des Anspruchs, welche die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU zu erfiillen hat. Dieser
verbietet jedoch jede Anderung, durch welche der
Anmeldungsgegenstand "iiber den Inhalt der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht"®
(Hervorhebung durch die Kammer). Ein Merkmal, hier die
Summe der Indizes Uber 3, welches nicht differenziert in
den urspringlichen Unterlagen offenbart ist, wie auch
eine kombinatorische Mafgabe, hier die Kombination
dieser Summe mit bestimmten Bedeutungen flir die
Substituenten Z und R, welche ebenfalls nicht
differenziert offenbart ist, mdgen zwar eine
Einschrankung darstellen, gehen jedoch mangels

differenzierter Offenbarung iiber den Inhalt der



- 10 - T 0688/01

Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinaus.

Der geltende Stoffanspruch 20 ist daher in einer Weise
geandert worden, welche die Bedingungen des
Artikels 123 (2) EPU verletzt. Aus diesem Grunde ist der

Hauptantrag des Beschwerdefiihrers nicht gewdhrbar.

Hilfsantrag 1

0185.D

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Stoffanspruch 20 findet seine Stiitze im
ursprunglichen Stoffanspruch 1. Die Substituenten R* und
Y sind nunmehr durch das Streichen von im urspriinglichen
Anspruch 1 listenmafig aufgezahlten Bedeutungen
eingeschrankt worden ohne jeweils eine Bedeutung zu
vereinzeln, weswegen diese Anderung nicht tiber den
Inhalt der Anmeldung in ihrer eingereichten Fassung
hinausgeht. Die im urspringlichen Anspruch enthaltenen
Disclaimer 2, 3 und 4 sind wegen Redundanz entfallen, da
die vormals disclaimten Gegenstidnde durch die jetzt
vorgenommene Einschrankung der Bedeutungen des
Substituenten R* bereits ausgeschlossen sind. Des
weiteren ist die doppelte Aufzdhlung der Bedeutung
Arylenalkylen fir die Substituenten R, R? und R°®

korrigiert worden.

Der geltende Stoffanspruch 20 erfillt demzufolge alle
Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU.
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Zurickverweisung

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, daf der
Beschwerdefliihrer mit dem gednderten unabhingigen
Stoffanspruch 20 des Hilfsantrags 1 den einzigen in der
angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, namlich
der mangelnden urspriinglichen Offenbarung des
Stoffanspruchs, ausgerdumt hat. Gleichwohl hat die
Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit
getroffen, da die PrUfungsabteilung zu den weiteren
Fragen der Patentierbarkeit aller Anspriiche,
insbesondere zu deren Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit, bisher keine beschwerdefidhige Entscheidung
getroffen hat. Hierzu steht eine abschlieRende Prufung
der ersten Instanz noch aus, die nicht nur die
Stoffanspriche, sondern auch die unabhéngigen
Verwendungs- und Verfahrensanpriiche betreffen wird.
Unter diesen Umsténden verweist die Kammer in Austibung
ihrer Befugnisse gemif Artikel 111 (1) EPU die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an

die erste Instanz zurick.

Hilfsantrdge 2 bis 4

0185.D

Nachdem dem Hilfsantrag 1 des Beschwerdefilhrers
stattgegeben wird, war auf die nachrangigen Hilfsantrige

2 bis 4 nicht weiter einzugehen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben,
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren

Behandlung auf Grundlage des Hilfsantrages 1

zurluckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

g o

N. Maslin . Jonk

0185.D



