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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 8. November 2007 zur Post gegebene Entscheidung
der Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent
EP 0 814 098 (Anmeldenummer 97 109 943.7) in geandertem

Umfang aufrechterhalten wurde.

Die urspringliche Anmeldung enthielt 10 Anspriiche, wobei

Anspriiche 1, 3-6 und 10 wie folgt lauteten (Hervorhebung

durch die Kammer) :

"l. Verfahren zur Umsetzung einer organischen Verbindung
in Gegenwart eines Katalysators, der als Aktivmetall
Ruthenium alleine oder zusammen mit mindestens einem
Metall der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,

aufgebracht auf einem Trdger, umfasst, dadurch

gekennzeichnet, dass 10 bis 50 % des Porenvolumens des
Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im
Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem

Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet

o\°

werden, wobeil sich die Summe der Porenvolumina zu 100

addiert."

"3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Trager eine BET-Oberfladche von

50 bis 500 m?/g aufweist."

"4, Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Verhaltnis zwischen
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Metalloberflache und der Trageroberflache, gemessen nach

BET, im Bereich 0,0005 bis 0,3 liegt."

"5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Metall
der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems
Platin, Kupfer, Rhenium, Cobalt, Nickel oder ein Gemisch

aus zwel oder mehr davon ist."

"6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Trdger Aktivkohle,

Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid,

Titandioxid, Zirkoniumdioxid, Magnesiumoxid, Zinkoxid

oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon ist."

"10. Katalysator, der als Aktivmetall Ruthenium alleine
oder zusammen mit mindestens einem Metall der I., VII.
oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems in einer
Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einem
Trager, umfasst, oder Katalysators, der als Aktivmetall
Palladium alleine oder zusammen mit mindestens einem
Metall der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,
aufgebracht auf einem Trager, umfasst, wobei diese
Katalysatoren jeweils dadurch gekennzeichnet sind, dass
10 bis 50 % des Porenvolumens des Tragers von Makroporen
mit einem Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis
10.000 nm und 50 bis 90 % des Porenvolumens des Tragers
von Mesoporen mit einem Porendurchmesser im Bereich wvon
2 bis 50 nm gebildet werden, wobei sich die Summe der

Porenvolumina zu 100 % addiert."
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Die Anspriiche 2 und 7-9 betrafen bevorzugte

Ausfihrungsformen des Verfahrens gemal Anspruch 1.

Das erteilte Patent enthielt 9 Anspriiche wobei Anspriiche

1 und 9 wie folgt lauteten (Hervorhebung durch die

Kammer) :

"1l. Verfahren zur Hydrierung von organischen

Verbindungen ausgewahlt aus aromatischen Verbindungen

und C=0-Gruppen enthaltenden Verbindungen in Gegenwart
eines Katalysators, der als Aktivmetall Ruthenium

alleine oder zusammen mit mindestens einem Metall der I.,
VII. oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems in einer
Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das

Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einem

Trdger, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass 10 bis
50 % des Porenvolumens des Tragers von Makroporen mit
einem Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis 10.000
nm und 50 bis 90 % des Porenvolumens des Tragers von
Mesoporen mit einem Porendurchmesser im Bereich von 2
bis 50 nm gebildet werden, wobei sich die Summe der

Q

Porenvolumina zu 100 % addiert.".

"9. Katalysator, der als Aktivmetall Ruthenium alleine
oder zusammen mit mindestens einem Metall der I., VII.
oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems in einer
Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einem
Trager, umfasst, oder Katalysators, der als Aktivmetall
Palladium alleine oder zusammen mit mindestens einem
Metall der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,

aufgebracht auf einem Trager, umfasst, wobei in diesen
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Katalysatoren jeweils 10 bis 50 % des Porenvolumens des
Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im
Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem

Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet

o\°

werden, wobeil sich die Summe der Porenvolumina zu 100
addiert, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhdltnis der
Oberflachen des mindestens einen Aktivmetalls und des
Katalysatortragers weniger als 0,3 betragt, wobei der

untere Grenzwert bei 0,0005 liegt."

Die Anspriiche 2-8 betrafen bevorzugte Ausfithrungsformen

des Verfahrens gemall Anspruch 1.

Gegen das Patent wurde am 24. Januar 2005

(Einsprechende 01) und am 25. Januar 2005

(Einsprechende 02) Einspruch erhoben. Beide
Einsprechenden stiitzten sich auf die Einwdnde mangelnder
Offenbarung gemidB Art. 100 (b) EPU, fehlender Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit gemal

Art. 100 (a) EPU.

In der aufgrund mindlicher Verhandlung verkindeten
Entscheidung wurde das Streitpatent gemaB Hilfsantrag 3
vom 10. Oktober 2007 in geandertem Umfang
aufrechterhalten. In der Entscheidung befand die
Einspruchsabteilung, dass das Streitpatent keine
ausreichende Information liefere, wie das in der
Entscheidung als M-2 gekennzeichnete Verfahrensmerkmal,
dass Poren mit einem Durchmesser von 2-50 nm (Mesoporen)
50-90 % des Porenvolumens bilden, fir alle in den
Anspriichen definierten Tragermaterialien z.B. Aktivkohle
realisiert werden konnte (siehe Seiten 5-6). Da im

Hilfsantrag 3 das Tragermaterial auf Aluminiumoxid
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beschrankt war, war Art. 83 EPU erfiillt. Da auch die
Erfordernisse von Art. 84, 123(2), 54 und 56 erfullt
waren, konne das Patent in dieser Fassung

aufrechterhalten bleiben.

Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) am 18. Januar 2008 Beschwerde ein und

entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene Gebiihr.

Mit ihrer am 18. Marz 2008 eingegangenen
Beschwerdebegriindung reichte die Beschwerdefiihrerin
einen Hauptantrag und Hilfsantrdge 1-3 ein. Sowohl der
Hauptantrag als auch die Hilfsantrdge 1-2 betrafen
jeweils ein Verfahren, wobei auch ein Katalysatortrager
aus Aktivkohl oder Siliciumcarbid eingesetzt werden

konnte.

In einem Bescheid, der der Ladung zur mindlichen
Verhandlung beigefiigt war, hat die Beschwerdekammer im
Bezug auf Art. 83 EPU unter anderem die Frage
aufgeworfen, ob der Fachmann dem Patent entnehmen kann,
wie er, auBer den in den Beispielen genannten Trager,
auch andere von dem beanspruchten Gegenstand umfassten
Trager herstellen kann, z.B. Tradger auf Basis von

Aktivkohle oder Siliciumcarbid.

In Antwort auf diesen Bescheid reichte die
Beschwerdefiithrerin mit Brief vom 14. September 2012, als
Ersatz fir die vorher geltenden Antrage, einen neuen
Hauptantrag und 3 Hilfsantrage ein, wobei Hilfsantrag 3
der gemal der angefochtenen Entscheidung

aufrechterhaltenen Fassung entsprach.
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Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt
(Stredtehung und Hervorhebung durch die Kammer) :

"1l. Verfahren zur Hydrierung von organischen
Verbindungen ausgewahlt aus aromatischen Verbindungen in
Gegenwart eines Katalysators, der als Aktivmetall
Ruthenium alleine oder zusammen mit mindestens einem
Metall der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,
aufgebracht auf einem Trager, umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass 10 bis 50 % des Porenvolumens des
Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im
Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem

Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet

o\

werden, wobei sich die Summe der Porenvolumina zu 100 %

addiert, wobei der Tridger Aktivkehle;—Silieiumearbid,

Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Titandioxid,

Zirkoniumdioxid, Magnesiumoxid, Zinkoxid oder ein

Gemisch aus zwel oder mehr davon ist.".

Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 und 2 betrafen Jjeweils
eingeschrankte Ausfihrungsformen des Verfahrens gemal

Anspruch 1 des Hauptantrags.

Weitere Argumente wurden mit Schreiben vom 23. Marz 2009

und 25. Oktober 2012 vorgebracht.

Mit ihren Erwiderungen vom 14. Juli 2008, 18. und
26. August 2008 und 13. September 2012 beantragten die
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 01 und 02) die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Am 30. Oktober 2012 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer in Anwesenheit aller Parteien statt,
wobeil beide Beschwerdegegnerinnen vom gleichen Vertreter
vertreten wurden. Nach einer Diskussion iber die im
Hauptantrag durchgefithrten Anderungen, reichte die
Beschwerdefiihrerin einen neuen Hauptantrag sowie zwei
Hilfsantrdge ein, als Ersatz fiir den bisherigen
Hauptantrag und die vorher geltenden Hilfsantrdge 1 und

2.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete (Hervorhebung durch

die Kammer) :

"1l. Verfahren zur Hydrierung von organischen
Verbindungen ausgewahlt aus aromatischen Verbindungen in
Gegenwart eines Katalysators, der als Aktivmetall
Ruthenium alleine oder zusammen mit mindestens einem
Metall der I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,
aufgebracht auf einem Trager, umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass 10 bis 50 % des Porenvolumens des
Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im
Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem
Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet

Q

werden, wobeil sich die Summe der Porenvolumina zu 100

o\

addiert, wobei der Trdger Aktivkohle, Siliciumcarbid,

Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Titandioxid,
Zirkoniumdioxid, Magnesiumoxid, Zinkoxid oder ein

Gemisch aus zwel oder mehr davon ist.".

Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 lautete (Hervorhebung durch

die Kammer) :
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"1l. Verfahren zur Hydrierung von organischen
Verbindungen ausgewahlt aus aromatischen Verbindungen in
Gegenwart eines Katalysators, der als Aktivmetall
Ruthenium alleine in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%,
bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators,
aufgebracht auf einem Trager, umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass 10 bis 50 % des Porenvolumens des
Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser im
Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90 % des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem

Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet

o\°

werden, wobeil sich die Summe der Porenvolumina zu 100
addiert, wobeil das Verhdltnis zwischen Metalloberfl&che
und der Trageroberfldche, gemessen nach BET, im Bereich

0,0005 bis 0,3 liegt, wobei der Trdger Aktivkohle,

Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Siliciumdioxid,

Titandioxid, Zirkoniumdioxid, Magnesiumoxid, Zinkoxid

oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon ist.".

Anspruch 5 von Hilfsantrag 2 lautete (Verweise in fett

und in gestxriehen beziehen sich auf Anderungen bzw.
Streichungen im Vergleich zu Anspruch 10 wie

urspringlich eingereicht) :

"5. Katalysator, der als Aktivmetall Ruthenium alleine

doar T NMT T
cCTT— == pm e

Menge von 0,01 bis 5 —36— Gew.-%, bezogen auf das

Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einem

Aluminiumoxid-Trager, eoder Katalysaters,—der—alts

C9110.D
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mit einer BET-Oberflidche von 200 bis 350 nf/g, umfasst,
wobei in diesem Katalysator jeweils 10 bis 50 % des
Porenvolumens des Tragers von Makroporen mit einem
Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und
50 bis 90 % des Porenvolumens des Tragers von Mesoporen
mit einem Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm
gebildet werden, wobei sich die Summe der Porenvolumina
zu 100 % addiert, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verhaltnis der Oberflachen des Aktivmetalls und des

Katalysatortragers weniger als 0,3 betragt, wobei der

untere Grenzwert bei 0,0005 liegt."

X. Die fiir diese Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Zuldssigkeit des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1

a) Im Hinblick darauf, dass

- der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 so frih wie
moéglich eingereicht wurden, in Antwort auf die
erst wadhrend der miindlichen Verhandlung
vorgebrachten Einwdnde bzgl. Art. 123(2) EPU,

- der Fall durch die vorgenommenen Anderungen nicht
komplexer geworden sei,

- Katalysatore gemaB Anspruch 1 mit einem Trager
aus Aktivkohle und/oder Siliciumcarbid ausfihrbar
seien, wie in der miindlichen Verhandlung
vorgetragen,

- der Gegenstand der geltenden Anspriiche breiter
seili als der der von der Einspruchsabteilung

genehmigten Fassung,

C9110.D
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seien sowohl der Hauptantrag als auch Hilfsantrag 1

in das Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 2: Anderungen

b)

Anspruch 5 entspreche einer der vier Alternativen des
im erteilten Anspruch 9 definierten Katalysators. Da
der Einspruchsgrund nach Art. 100(c) EPU kein
Bestandteil des Einspruchsverfahrens gewesen sei,
stelle sich die Frage, ob ein Einwand unter

Art. 123(2) EPU tberhaupt zuldssig sei.

Der Gegenstand von Anspruch 5 ergebe sich
hauptsachlich aus dem urspringlichen Anspruch 10,
welche auf eines der vier alternativen Aktivmetalle,
namlich Ruthenium alleine, eingeschrankt wurde, wobei
auf die drei weiteren Alternativen (Palladium alleine
und sowohl Ruthenium als auch Palladium in
Kombination mit mindestens einem weiteren Metall)
verzichtet wurde. Die weiteren Anderungen stellten
eine Kombination von bevorzugten Ausfihrungsformen
gemal der urspringlichen Offenbarung bzgl. des
Aktivmetalls, die Menge des Aktivmetalls, des Tragers,
der BET-Oberflache, des Verhdltnisses der Oberfladchen
des Aktivmetalls und des Katalysatortragers dar. Das
Beispiel "Herstellung des Katalysators 1" weise
eindeutig auf die spezifische Kombination dieser

Merkmale gemdaB Anspruch 5 hin.

Die flir diese Entscheidung relevante Argumentation der

Beschwerdegegnerinnen kann wie folgt zusammengefasst

werden:
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Zuldssigkeit des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1

a)

GemalR der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
seien Anderungen zu einem spdten Zeitpunkt des
Verfahrens erst zuzulassen, wenn durch diese
Anderungen kein weiteres Problem entsteht und die
Komplexitat des Verfahrens nicht erhdéht wird. Diese
Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht
erfiillt. Insbesondere sei die Beschwerdegegnerin auf
eine Diskussion bzgl. der Ausfiithrbarkeit wvon
Verfahren unter Verwendung von Tragern aus Aktivkohle
und/oder Siliciumcarbid wahrend der miindlichen

Verhandlung nicht vorbereitet.

Die Beschwerdefiihrerin habe keine Erklarung gegeben,
warum diese Antradge nicht friher im Verfahren
eingereicht wurden. Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1
wurden zu einem Zeitpunkt eingereicht, als die
Beschwerdekammer noch keine rechtskraftige
Entscheidung bzgl. der davor geltenden Antrage z.B.
in Bezug auf Art. 123(2) EPU verkiindet hatte. Somit
erfolgte das Einreichen dieser Antrdge aus eigener

Initiative der Beschwerdefihrerin.

Sowohl der Hauptantrag als auch der Hilfsantrag 1

seien daher nicht zulassig.

Hilfsantrag 2: Anderungen

d)

Der Gegenstand von Anspruch 5 stelle eine, im
Vergleich zum erteilten Anspruch 9, neue Kombination
von Merkmalen dar. Daher sei Art. 123(2) EPU =zu

prifen, unabhdngig davon, ob der Grund nach
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Art. 100 (c) EPU bereits Teil des Einspruchsverfahrens

war.

e) Obwohl die einzelnen Merkmale von Anspruch 5 zwar in
der urspringlichen Anmeldung offenbart wurden, sei
ihre spezifische Kombination als solches nicht
offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 5 stelle eine
neue Kombination von Merkmalen dar, welche aus
mindestens finf Listen ausgewahlt werden mussten.
Diesbeziiglich gebe die urspriingliche Offenbarung
keinen Hinweis, dass "Ruthenium alleine" als
Aktivmetall eine bevorzugte Ausfihrungsform der
Erfindung darstelle. Das gleiche gelte fir die
Auswahl von "Aluminiumoxid" als Katalysatortrager und
flir die Kombination dieses Merkmals mit "Ruthenium
alleine" als Aktivmetall. Der Gegenstand von
Anspruch 5 sei auch nicht direkt und unmittelbar
durch die Beispiele der urspringlichen Offenbarung
gestitzt und sei als eine unzuléassige
Verallgemeinerung, z.B. des Katalysators 1 (Seiten

38-39 der urspringlichen Offenbarung), zu betrachten.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
Hauptantrags oder eines der Hilfsantrdage 1 oder 2,
samtliche Antrage wie eingereicht wahrend der miindlichen

Verhandlung vom 30. Oktober 2012.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 01 und 02)

beantragten die Zuriickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgrinde

C9110.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Zulassigkeit

Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 wurden beide von der
Beschwerdefiihrerin zu einem sehr spaten Zeitpunkt des
Verfahrens, namlich erst wahrend der miindlichen

Verhandlung, eingereicht.

Anspruch 1 vom Hauptantrag und von Hilfsantrag 1
betreffen jeweils ein Verfahren, wobei auch ein
Katalysatortrager aus Aktivkohle oder Siliciumcarbid
eingesetzt werden kann. Aus den Seiten 5 und 6 der
angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die
Ausfihrbarkeit solcher Verfahren bereits wahrend des
Einspruchsverfahrens in Frage gestellt wurde

(Art. 83 EPU), was dazu gefithrt hat, dass die
Beschwerdefiithrerin wadhrend des Einspruchsverfahrens auf
diese Ausfihrungsformen verzichtet hatte. Sie wurden

aber mit der Beschwerdebegriindung erneut eingereicht.

Die Frage der Ausfihrbarkeit von Verfahren, in denen
Katalysatortrager aus Aktivkohle oder Siliciumcarbid
eingesetzt werden, wurde im schriftlichen Teil des
Beschwerdeverfahrens von den Parteien erneut ergiebig
diskutiert. Im Bescheid der Kammer zur Vorbereitung auf
die mindliche Verhandlung wurde ferner ausdricklich
angegeben, dass dieser Punkt wdhrend der mindlichen
Verhandlung zu diskutieren sein wiirde. In Antwort auf

diesen Bescheid hat die Beschwerdefihrerin kurz vor der
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miindlichen Verhandlung (Schreiben vom 14. September 2012)
neue Antrage eingereicht, die keine Verfahrensanspriiche,
in denen ein Trager aus Aktivkohle oder Siliciumcarbid
eingesetzt wird, mehr enthielten. Diese Antrage wurden
wahrend der miindlichen Verhandlung dann zuriickgezogen

und durch den Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 ersetzt,

die erneut Verfahren, in denen Katalysatortrager aus
Aktivkohle oder Siliciumcarbid eingesetzt werden,

umfassten.

Durch die Zulassung des Hauptantrags und/oder des
Hilfsantrags 1 in das Verfahren hatte die Frage der
Ausfilhrbarkeit des beanspruchten Verfahrens (Art. 83 EPU)
erOrtert werden missen, was von dem gesamten Ablauf des
Verfahrens nicht zu erwarten gewesen war und wodurch die
Beschwerdegegnerin nicht die Gelegenheit gehabt hatte,

sich ausreichend vorzubereiten.

Wie dem bisherigen Verfahren zu entnehmen ist, wirden
diese Antrdge bereits bestehende Einwande in
Zusammenhang mit Art. 83 EPU nicht ausrdumen und somit
nicht eindeutig gewdhrbar erscheinen lassen, und dariber
hinaus die bereits diskutierten Sachverhalte nicht
konvergent fortfihren, so daB auberdem ihrer Zulassung
in das Verfahren die gebotene Verfahrensdkonomie

entgegenstehen wirde.

Aus diesen Grinden wurden sowohl der Hauptantrag als
auch der Hilfsantrag 1 nicht in das Verfahren zugelassen

(Art. 13(1l) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) .
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Hilfsantrag 2

Zulassigkeit

Die Zuléassigkeit von Hilfsantrag 2 wurde nicht

bestritten und die Kammer sieht keinen Grund sie in

Frage zu stellen, insbesondere weil

- Anspriche 1-4 den Anspruchen 1-4 der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung
entsprechen; und

- Anspruch 5 eine Einschrankung von Anspruch 8 des vor
der mindlichen Verhandlung geltenden Hauptantrags

darstellt.

Anderungen

Der Gegenstand von Anspruch 5 stellt eine Einschrankung
des Gegenstands von Anspruch 9 des Streitpatents dar,
wobeil der Katalysatortrdger wie auch das Aktivmetall
naher spezifiziert wurden, die Menge des Aktivmetalls
geandert und das Merkmal der BET-Oberfldche hinzugefigt
wurde. Der Gegenstand von Anspruch 5 entspricht daher
nicht lediglich einer Auswahl einer der
Ausfihrungsformen des erteilten Anspruchs 9, wie von der
Beschwerdefiihrerin argumentiert, sondern vielmehr einer
vom erteilten Anspruch 9 betrachtlich unterschiedlichen
Kombination von Merkmalen. Da diese Anderungen nach der
Erteilung eingefiihrt wurden, ist zu Uberprifen, ob die
Erfordernisse von Art. 123(2) EPU erfiillt sind, auch
wenn der Grund nach Art. 100(c) EPU im
Einspruchsverfahren von der Beschwerdegegnerin weder
erhoben noch von der Einspruchsabteilung aufgenommen

wurde.
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Anspruch 5 betrifft einen Katalysator, wie auch

Anspruch 10 der urspriinglichen Anmeldung. Gegeniiber dem

urspringlichen Anspruch 10

- wurde das Aktivmetall auf "Ruthenium alleine"
eingeschrankt;

- wurde die obere Grenze der Menge des Aktivmetalls von
"bis 30 Gew.%" in "bis 5 Gew.%" geandert;

- wurde der Trager auf "Aluminiumoxid" eingeschrankt;

- wurde das Merkmal einer BET-Oberflédche des Tragers
von 200 350 m?/g eingefigt;

- wurde das Merkmal, dass das Verh&dltnis der
Oberflachen des Aktivmetalls und des
Katalysatortragers weniger als 0,3 betragt, wobei der

untere Grenzwert bei 0,0005 liegt, eingefigt.

Gemal Anspruch 10 der urspringlichen Offenbarung kann

das Aktivmetall entweder aus

- Ruthenium alleine;

- Ruthenium zusammen mit mindestens einem Metall der I.,
VII. oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems;

- Palladium alleine;

- Palladium zusammen mit mindestens einem Metall der I.,
VII. oder VIII. Nebengruppe des Periodensystems,

bestehen.

Der urspringliche Anspruch 10 trennt die beiden
Ausfihrungsformen "Ruthenium" und "Palladium" mit "oder".
Der urspringliche Anspruch 10 stellt daher Ruthenium und
Palladium als zweil unabhdngige Alternativen fir das
Aktivmetall dar. Diese Darstellung wird ferner in der
gesamten urspriinglichen Beschreibung weiterverfolgt

(Seite 13, Zeilen 19-29; Seite 29, Zeilen 1-6, 17-18 und
21-22; Seite 30, Zeilen 1-2, 10-11 und 15-16). Auch in

den Beispielen werden Ruthenium und Palladium als
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Alternativen dargestellt. Im urspringlichen Anspruch 1,
welcher sich nicht auf Palladium bezieht, wird Ruthenium
alleine oder zusammen mit mindestens einem Metall der I.,

VII. oder VIII. Nebengruppe erwahnt.

Durch die konsequente Andeutung in der urspringlichen
Anmeldung von "Ruthenium alleine oder zusammen mit
mindestens einem Metall der I., VII. oder VIII.
Nebengruppe des Periodensystems ..", stellt das
"Ruthenium alleine" nur eine von mehreren Moglichkeiten
flir das Aktivmetall dar (jede Kombination von
"Ruthenium”" mit einem oder mehreren Metall (en) der
jeweiligen I., VII. oder VIII. Nebengruppe des
Periodensystems). Diesbeziiglich kann die Auffassung der
Beschwerdefiithrerin, dass der urspriingliche Anspruch 10
nur vier Alternativen flir die Wahl des Aktivmetalls

enthalt, nicht gefolgt werden.

Aus der urspringlichen Offenbarung kann ferner nicht
abgeleitet werden, dass "Ruthenium alleine" eine
bevorzugte Ausfihrungsform des beanspruchten

Katalysators darstellt.

4.2.2 Die Menge des Aktivmetalls gemal oben Merkmal b) wird
auf Seite 30, Zeilen 15-21 der urspringlichen Anmeldung
als meist bevorzugte Ausfiihrungsform von drei Bereichen

offenbart.

4.2.3 Laut Seite 32, Zeilen 10-15 der urspringlichen Anmeldung
kénnen erfindungsgemdall alle bekannten Tragermaterialen,
die die definierte PorengroRenverteilung aufweisen,
eingesetzt werden. Vorzugsweise werden jedoch Trager wie
im urspringlichen Anspruch 6 definiert, wobei Mischungen

von verschiedenen Tragern mdéglich sind (siehe den

C9110.D



C9110.D

- 18 - T 0114/08

Wortlaut "oder deren Gemische"), zitiert. Am meisten
bevorzugt werden Aluminiumoxid und Zirkoniumdioxid
genannt. Anderung c) stellt somit eine Auswahl aus

mehreren Alternativen dar.

Gemal Seite 32, Zeilen 1-3 der urspringlichen Anmeldung
betragt die Oberflache des Tragers vorzugsweise

50-500 m?/g, weiter bevorzugt 200-350 m?/g, meist
bevorzugt 200-250 m?/g. Daher entspricht Anderung d) dem
zwelten von drei urspriinglich offenbarten Bereichen der

BET-Oberflachen.

Gemal Seite 31, Zeilen 1-5 der urspringlichen Anmeldung
betragt das Verhdltnis der Oberfldchen des Aktivmetalls
und des Katalysatortragers weniger als ungefahr 0,3,
vorzugsweise weniger als ungefahr 0,1 und insbesondere
ungefahr 0,05 oder weniger, wobei der untere Grenze bei
0,0005 liegt. Anderung e) entspricht somit dem ersten
von drei bevorzugten Bereichen des urspringlich
offenbarten Verhdltnisses der Oberfladchen des

Aktivmetalls und des Katalysatortragers.

Der Gegenstand von Anspruch 5 ergibt sich daher erst
nach mehrfachen Kombinationen von unterschiedlichen
Passagen der urspringlichen Offenbarung, die keinen
direkten Bezug auf einander haben. Dariiber hinaus ist
bei dieser Kombination keine Konsistenz erkennbar, z.B.
eine Kombination der am meisten bevorzugten
Verbindungen/Bereiche. Insbesondere die Kombination wvon
"Ruthenium alleine" als Aktivmetall und von
"Aluminiumoxid" als Trager wird nicht direkt und
unmittelbar offenbart. Die jetzt beanspruchte
Kombination wvon Merkmalen kann daher nur als eine

Kombination von willkiirlich ausgewdhlten
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Verbindungen/Bereichen betrachtet werden, die in dieser
individualisierten Form in den urspriinglichen Unterlagen

nicht offenbart wurde.

4.3 Die urspringliche Anmeldung beschreibt auf Seiten 38-39
die "Herstellung des Katalysators 1", welcher aus einem
meso/makropordsen Aluminiumoxidtrdger in Form von
4 mm-Extrudaten, der eine BET-Oberflache von 238 m?/g und
ein Porenvolumen von 0,45 ml/g besitzt, vorbereitet wird,

wobei Ruthenium alleine als Aktivmetall eingesetzt wird.

Anspruch 5 des geltenden Hilfsantrags 2 widerspiegelt
jedoch nicht alle charakterisierenden Merkmale des
Katalysators 1, wie z.B. seine Form als 4 mm-Extrudaten
oder seinem Porenvolumen. Dariber hinaus enthdlt die
urspringliche Offenbarung keine weiteren Beispiele,
woraus sich die Kombination von Merkmalen gemaf

Anspruch 5 direkt und unmittelbar herleiten lasst. Somit
stellt Anspruch 5 eine unzulédssige Verallgemeinerung vom
Beispiel "Herstellung des Katalysators 1" dar. Somit
kann die Argumentation der Beschwerdefiihrerin basierend
auf der Kombination des Beispiels "Herstellung des
Katalysators 1" mit bevorzugten Ausfihrungsformen gemal
der Beschreibung der urspringlichen Unterlagen nicht

gefolgt werden.

4.4 Aus diesen Grinden erfillt Hilfsantrag 2 nicht die
Erfordernisse von Art. 123(2) EPU.

5. Hilfsantrag 3 entspricht der gemal der angefochtenen
Entscheidung aufrechterhaltenen Fassung, was einer
Zurliickweisung der Beschwerde gleich kommt. Da die

Beschwerdegegnerinnen keine Beschwerde eingereicht haben,

C9110.D
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braucht Hilfsantrag 3 in dieser Entscheidung nicht

angesprochen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

E. Gb6rgmaier B. ter Laan
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