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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 14. Dezember
2005 zur Post gegeben wurde und mit der das
europaische Patent Nr. 0925276 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.
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Die am 16. Februar 2006 eingegangene Beschwerde des

Beschwerdefiihrers (Patentinhaber) richtet sich gegen die
am 14. Dezember 2005 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher das europaische Patent

Nr. 925 276 widerrufen wurde.

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass keiner der vorliegenden Antrage
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfille.
Insbesondere sei der in Anspruch 1 des Hauptantrages
eingefiihrte Disclaimer nicht zuldssig, da er die Neuheit
wiederherstellen solle, indem er den Anspruch gegeniliber
einer nicht zufalligen Vorwegnahme abgrenze, namlich

gegeniiber der vorveroffentlichen Druckschrift:

(la) DE-A-4235466.

In den zwel Hilfsantragen seien die neu eingefilhrten

Merkmale nicht in Kombination urspringlich offenbart.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer am
11. Januar 2006 hat der Beschwerdefilhrer einen neuen
Hauptantrag eingereicht. Anspriche 1 und 7 des

Hauptantrages lauteten:

"l. Verfahren zur Herstellung von aliphatischen
alpha,omega-Aminonitrilen durch partielle Hydrierung von
aliphatischen alpha,omega-Dinitrilen in Gegenwart eines
Katalysators dadurch gekennzeichnet, daBl man fir die
partielle Hydrierung einen Katalysator verwendet, der
(a) Eisen oder eine Verbindung auf der Basis von Eisen

oder deren Gemische enthdlt und
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(b) von 0,01 bis 5 Gew.-% bezogen auf (a) eines
Promotors auf der Basis von 2,3,4 oder 5 Elementen
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium,
Silizium, Zirkonium, Titan und Vanadium sowie

(c) von 0 bis 5 Gew.-% bezogen auf (a) einer Verbindung
auf der Basis eines Alkali- oder Erdalkalimetalls,
enthalt,

mit der MaBgabe, daB der Katalysator nicht hergestellt

worden ist, — DE4235466".

"7. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 6 zur
gleichzeitigen Herstellung von 6-Aminocapronitril und
Hexamethylendiamin ausgehend von Adipodinitril durch
(1) partielle Hydrierung von Adipodinitril in Gegenwart
eines Katalysators unter Erhalt einer Mischung
enthaltend 6-Aminocapronitril, Hexamethylendiamin und

Adipodinitril und".

Der jetzige Hilfsantrag 1 wurde mit Schreiben vom

11. April 2006 eingereicht und bestand aus dreizehn
Ansprichen enthaltend einen unabhdngigen Anspruch 1, neu
aufgestellte abhangige Anspriche 2 bis 6 und erteilte
abhdngige Anspriche 7 bis 13.

Die Hilfsantrage 2 bis 4 vom 8. Januar 2007 bestanden
aus sechs bzw. finf Anspriuchen, enthaltend jeweils einen
unabhédngigen Anspruch 1 und neu aufgestellte abhangige

Anspriiche 2 bis 6 bzw. 2 bis 5.

Der Beschwerdefiithrer trug vor, dass der in der
mindlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag nicht
verspatet sei. Er rdumte ein, dass der Disclaimer im
Anspruch 1 im Hinblick auf die Entscheidung G 1/03 (ABl.
EPA 2004, 413) nicht zulassig sei, gleichwohl habe er
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ein Anrecht auf einen Anspruch, der einen Disclaimer
enthalte, weil ihm die Priufungsabteilung einen solchen
Anspruch damals zu Unrecht nicht gewahrt habe. Daher sei
die Rechtslage beziiglich Disclaimer aus dem Jahre 2000
vor der Entscheidung G 1/03 maBgebend und anzuwenden. In
Bezug auf die Hilfsantrdge 1 bis 4 raumte er ein, dass
die Aufstellung der neuen abhdngigen Anspriiche 2 bis 6
bzw. bis 5 nicht durch Einspruchsgriinde nach Artikel 100

EPU veranlasst worden sei noch diese iiberwinde.

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass der Hauptantrag
verspatet sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei
eindeutig nicht gewadahrbar, da der darin enthaltene
Disclaimer zur Abgrenzung gegeniiber einer Druckschrift
fiihre, die nicht als zufallige Vorwegnahme angesehen
werden konne. Somit erfiille dieser Antrag nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU. Die Hilfsantréige
1 bis 4 verstieBen gegen Regel 57a EPU, da die neu
aufgestellten abhangigen Anspriche 2 bis 6 bzw. 2 bis 5
nicht durch Einspruchsgriinde nach Artikel 100 EPU

veranlasst worden seien.

Der Beschwerdefihrer hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des
wahrend der mindlichen Verhandlung eingereichten
Hauptantrages mit den Ansprichen 1 bis 7 (Teil),
hilfsweise, des am 11. April 2006 eingereichten
Hilfsantrages 1 mit den Anspriichen 1 bis 13 oder, weiter
hilfsweise, der mit Schriftsatz vom 8. Januar 2007
eingereichten Hilfsantrage 2 bis 4, jeweils mit den

Anspriichen 1 bis 6 bzw. 1 bis 5, aufrechtzuerhalten.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde

zurlickzuweisen.
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Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag
2. Zulassigkeit
2.1 Der Beschwerdefiihrer hat in einem sehr spaten Stadium
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des Beschwerdeverfahrens, namlich wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer, einen abgednderten
Anspruchssatz eingereicht, in welchem ein Disclaimer
"mit der MaBgabe, daB der Katalysator nicht hergestellt
worden ist, — DE4235466" in den Anspruch 1 eingefiihrt
wurde. Ein Anspruch mit einem derartigen Disclaimer
wurde bis zu diesem Zeitpunkt nie im

Einspruchs (beschwerde)verfahren vorgelegt.

Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens
besteht darin, der unterlegenen Partei die Moglichkeit
zUu geben, die Entscheidung der ersten Instanz
anzufechten. Der beschwerdefiihrende Patentinhaber, der
vor der Einspruchsabteilung unterlegen ist, hat somit
das Recht, die zurickgewiesenen Antradge von der
Beschwerdekammer erneut prifen zu lassen. Will er jedoch
dem Beschwerdeverfahren andere Antrage zugrunde legen,
liegt deren Zulassung in das Verfahren im Ermessen der
Beschwerdekammer; einen Rechtsanspruch hat er darauf
nicht (siehe T 840/93, ABl. EPA 1996, 335, Punkt 3.1 der
Entscheidungsgriinde) . Zur Ausibung ihres pflichtgemdBen
Ermessens iiber die Zulassung von frischen Antrdgen, die

nicht vor der ersten Instanz waren, priifen die
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Beschwerdekammern nach stadndiger Rechtsprechung als ein
dafliir entscheidendes Kriterium, ob die geadnderten
Anspriiche dieser frischen Antrdge eindeutig gewahrbar
sind (siehe T 153/85, ABl. EPA 1998, 1, Punkte 2.1 und
2.2 der Entscheidungsgriinde und T 92/93, Punkt B der

Entscheidungsgriinde, nicht verdffentlicht im ABl. EPA).

Der in den Anspruch 1 eingefiihrte Disclaimer fihrt laut
Beschwerdefihrer zur Abgrenzung gegenuber der
vorverdffentlichen Druckschrift (la). Wenn jedoch ein
Disclaimer dazu dient, die Neuheit gegeniiber einer
Offenbarung nach Artikel 54 (2) EPU wiederherzustellen,
ist er nur dann zuladssig, wenn diese Offenbarung als
zufallig angesehen werden kann; eine Vorwegnahme ist
dann zufallig, wenn sie so unerheblich flir die
beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt,
dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht

beriicksichtigt hatte (siehe G 1/03, loc. cit.).

Im vorliegenden Fall ist jedoch die Druckschrift (la)
keine zufallige Vorwegnahme in diesem Sinne, da sie ein
Verfahren gleichartig zu dem des Streitpatentes betrifft.
In der miundlichen Verhandlung vor der Kammer hat der
Beschwerdefiihrer auch die Unzuldssigkeit dieses
Disclaimers im Hinblick auf die Entscheidung G 1/03
eingeraumt. Daher stellt hier der Disclaimer eine nach

Artikel 123 (2) EPU unzuldssige Abanderung dar.

AuBerdem verletzt der anspruchsgemdlbe Disclaimer das
Erfordernis der Deutlichkeit gemdR Artikel 84 EPU, da er
wegen fehlender technischer Merkmale nicht aus sich
selbst heraus verstandlich ist, sondern Bezug auf eine

genannte Referenzdruckschrift nimmt (siehe T 11/89,
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Punkt 2 der Entscheidungsgriinde, nicht veroffentlicht im

ABl. EPA).

Der Beschwerdefiihrer trug vor, er habe ein Anrecht auf
die Gewadhrung des vorliegenden Anspruchs 1, weil ihm die
Prifungsabteilung einen entsprechenden Anspruch mit
einem Disclaimer a&hnlichen Wortlauts zur Abgrenzung
gegenliber Druckschrift (la) zu Unrecht nicht gewahrt
habe. Daher sei die Rechtslage bezliglich Disclaimer aus
dem Jahre 2000 vor der Entscheidung G 1/03 maBgebend und

anzuwenden.

Die Rlge des Beschwerdefiihrers betrifft somit Vorgéange
im durch die Zasurwirkung des
Patenterteilungsbeschlusses abgeschlossenen
Erteilungsverfahren, welcher nie mit einer Beschwerde
angefochten wurde und mangels Beschwer auch nicht
angefochten werden konnte, da das Streitpatent nach
Artikel 113 (2) EPU antragsgemiB, ohne Disclaimer,
erteilt wurde. Indessen richtet sich die gegenstandliche
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen. Das
Einspruchsverfahren ist jedoch ein selbststédndiges,
gesondertes Verfahren, das dem Erteilungsverfahren
nachgeschaltet ist (siehe T 198/88, ABl1. EPA 1991, 254).
Die Befugnis der Kammer beschrankt sich daher darauf, im
Rahmen des erdffneten Einspruchs (beschwerde)verfahrens
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, zu lberprifen.
Die Kammer ist in diesem Fall somit weder ratione legis
noch ratione materiae befugt, das Erteilungsverfahren zu

Uberprifen.

Im Gegensatz zum Vorbringen des Beschwerdefiihrers

bestiinde auch kein Vertrauensschutz auf die Beibehaltung
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eines unzulédssigen Disclaimers in einem erteilten
Anspruch (siehe T 500/00, Punkt 2.8 der
Entscheidungsgriinde, nicht verdffentlicht im ABl. EPA).
Die in der Entscheidung G 1/03 festgelegten Prinzipien
sind im vorliegenden Fall anzuwenden, so dass ein Patent
mit einem entsprechenden Disclaimer, soweit dagegen

eingesprochen, nicht aufrechterhalten werden kann.

Die sich auf das Erteilungsverfahren griindenden Einwande
des Beschwerdefiihrers sind daher unbeachtlich und

vermogen nicht durchzugreifen.

Dariber hinaus ist der Anspruch 7 unvollstandig. Durch
das Fehlen eines Teils des Anspruchs wird der Gegenstand,
flir den Schutz begehrt wird, insoweit unbestimmt.

Mangels Vollstandigkeit kann mit dieser vorgelegten

Fassung das Patent nicht aufrechterhalten werden.

Aus diesen Grinden verstoBen die vorgenommenen
Anspruchsanderungen zumindest gegen Artikel 123 (2) und
Artikel 84 EPU und der verspatete Antrag ist somit
eindeutig nicht gewahrbar, so dass die Kammer ihr
Ermessen pflichtgemal dahingehend ausibt, den

Hauptantrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrage 1 bis 4

0219.D

Anderungen (Regel 57a EPU)

GemidR Regel 57a EPU kénnen die Anspriiche eines erteilten
Patentes gedndert werden, soweit die Anderungen durch
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 EPU veranlasst sind,
auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht

geltend gemacht worden ist.
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3.2 In allen vorliegenden Hilfsantrdagen wurden neue
abhangige Anspriiche 2 bis 6 bzw. 2 bis 5 aufgestellt.
Keine dieser Anspriiche findet eine Entsprechung in der
erteilten Fassung der Patentanspriiche des Streitpatentes,

sondern deren Merkmale wurden der Beschreibung entnommen.

3.3 Das Hinzufiigen abhédngiger Anspriiche lasst jedoch den
Umfang des unabhangigen Anspruchs, worauf sich diese
abhdngigen Anspriiche beziehen, unverandert. Dadurch wird
auch der Gegenstand des entsprechenden unabhangigen
Anspruchs weder eingeschrankt noch geadndert. Das
Hinzufigen abhangiger Anspriiche ist deshalb keine
Erwiderung auf einen Einwand gegen die Patentierbarkeit
des beanspruchten Gegenstandes und kann keinen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU entkraften.
Vielmehr werden dadurch Anspriiche auf spezifische
Ausfihrungsformen der Erfindung hinzugefigt, die zwar
vom Umfang des entsprechenden unabhangigen Anspruchs
umfasst, jedoch nicht ausdriicklich beansprucht wurden.
Das Einspruchsverfahren ist indessen keine Fortsetzung
des Prifungsverfahrens (siehe Punkt 2.4 supra) und nicht
als Gelegenheit flr den Patentinhaber gedacht, unnotige
und unangemessene Verbesserungen an der erteilten
Fassung des Patentes vorzunehmen (siehe T 0317/90,

Punkt 3 der Entscheidungsgriinde, nicht veroffentlicht im

ABl. EPA).

3.4 Im vorliegenden Fall schrankt also das Hinzufiigen neuer
abhangigen Anspriiche in alle Hilfsantrage den Gegenstand
des jeweiligen unabhadngigen Anspruchs 1 nicht ein. Da
diese Anderungen keinen Einspruchsgrund iiberwinden

konnen, koénnen sie auch nicht durch einen

0219.D
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Einspruchsgrund veranlasst sein, wie es nach Regel 57a

EPU erforderlich ist.

3.5 Die Kammer kommt aus den oben angefiihrten Griinden zu dem
Schluss, dass alle Hilfsantrdge 1 bis 4 des

Beschwerdefiihrers nicht zuldssig sind.

4. Nachdem kein vorliegender Antrag gewahrbar ist, muss das
Streitpatent widerrufen bleiben, denn es liegt keine
Fassung vor, die als Grundlage fir die Aufrechterhaltung

des Patentes dienen kdnnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Moser R. Freimuth
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