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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische Patent Nr. 1 999

099 zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren war unter anderem mangelnde
Neuheit des beanspruchten Gegenstandes im Hinblick auf
eine mit D1 bezeichnete Vorverdffentlichung geltend
gemacht worden (Artikel 100 (a) EPU).

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt (Hauptantrag)
sowie der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal dem
damaligen Hilfsantrag nicht neu gegeniiber der

Offenbarung von Dokument D1 seien.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) reichte mit
ihrer Beschwerdebegriindung vom 27. Januar 2014 unter
anderem vier geanderte Anspruchssatze als Hauptantrag

bzw. Hilfsantrdge 1 bis 3 ein.

In ihrer Begriindung vertrat die Beschwerdefithrerin die
Auffassung, dass die beanspruchte Erfindung ausfihrbar
sei, dass die geanderten Anspriche den Erfordernissen
des Artikels 123(2) EPU entsprechen, und dass der

beanspruchte Gegenstand neu und erfinderisch sei.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) machte in ihrer
Erwiderung unter anderem geltend, dass die Beschwerde
unzulédssig sei, dass aber zumindest die mit der
Beschwerde eingereichten Antrdge nicht ins Verfahren
zuzulassen seien. Zudem erhob sie Einwande nach Artikel
123(2), nach Artikel 84, sowie betreffend mangelnde

Neuheit und erfinderische Ta&tigkeit.
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Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 reichte die
Beschwerdefiihrerin Uberarbeitete Versionen (Zahlenwert
einer Bereichsobergrenze korrigiert) der Hilfsantrage 2
und 3 ein und widersprach allen von der

Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwénden.

Der unabhangige Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet wie

folgt (Hervorhebung durch die Kammer) :

"1. Verfahren zur Herstellung eines Amins durch
Umsetzung eines Aldehyds und/oder Ketons mit
Wasserstoff und einer Stickstoffverbindung, ausgewdhlt
aus der Gruppe primdrer und sekunddrer Amine, 1n
Gegenwart eines Heterogenkatalysators, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Katalysator um
einen Schalenkatalysator handelt, der mindestens ein
Metall der VIII. Gruppe des Periodensystems der
Elemente als Hydriermetall und zusdtzlich einen
Promotor auf einem oxidischen Trdger umfasst, wobel der
Promotor liber den gesamten Querschnitt des Katalysators
im Wesentlichen homogen verteilt ist und der
eingesetzte Katalysator einen Durchmesser von 2,5 bis
10 mm aufweist und 100 % des Metalls der VIII. Gruppe
des Periodensystems der Elemente in einer Schicht
zwischen der Oberfldche des Katalysators und einer
Eindringtiefe von maximal 1000 um, gerechnet von der

Oberflédche des Katalysators, vorliegt."

Der unabhangige Anspruch 2 gemall Hauptantrag
unterscheidet sich vom Anspruch 1 durch die
folgendermaRen gednderte Definition des
Schalenkatalysators (Hervorhebung der Unterschiede
durch die Kammer), welche erfordert, dass "mindestens
98 % des Metalls der VIII. Gruppe des Periodensystems
der Elemente in einer Schicht zwischen der Oberfldche

des Katalysators und einer Eindringtiefe von maximal
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1000 um, gerechnet von der Oberfldche des Katalysators,
vorliegt und der Katalysator als Strang ausgebildet

ist."

Die jeweiligen Anspriiche 1 und 2 gemaB Hilfsantrag 1
unterscheiden sich von denen gemal Hauptantrag nur
dadurch, dass die Durchmesserobergrenze von 10 mm auf

5 mm verringert ist.

Die jeweiligen Anspriiche 1 und 2 gemdl Hilfsantrag 2
(korrigierte Version) unterscheiden sich von denen
gemal Hauptantrag nur durch die von 10 mm auf 3,5 mm

verringerte Durchmesserobergrenze.

Hilfsantrag 3 (korrigierte Version) enthdlt nur einen
unabhangigen Anspruch 1, dessen Wortlaut identisch ist

mit dem des Anspruchs 2 gemaB Hilfsantrag 2.

VIIT. Die Parteien wurden zu einer miindlichen Verhandlung
geladen. In einem in Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung erlassenen Bescheid vom 07. September 2016
dauBerte die Kammer ihre vorlaufige Meinung, wonach
- die Beschwerde zuldssig sei (Punkt 6);

- die Zulassigkeit der Antradge der Beschwerdefithrerin
ins Verfahren (im Hinblick auf Artikel 12 (4) VOBK)
fragwiirdig sei (Punkte 7.2 und 7.3); und

- es zumindest fraglich erscheine, ob eine Kombination
aller Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 gemal
Hauptantrag oder gemdR einem der Hilfsantrage eine
ausreichende Basis in der Anmeldung in ihrer
urspringlich eingereichten Fassung finde (Punkte 10.1
bis 10.4).

IX. Die Beschwerdegegnerin reichte mit einem weiteren
Schreiben einen Auszug aus einer technischen

Enzyklopadie als Nachweis des allgemeinen Fachwissens
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betreffend den in Anspruch 1 verwendeten Begriff

"Schalenkatalysator" ein.

Am 16. Dezember 2016 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Erdrtert wurden die Zulassigkeit der
Beschwerde und die Zuldssigkeit der Antrédge der
Beschwerdefiihrerin ins Verfahren (im Hinblick auf
Artikel 12 (4) VOBK).

Finale Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage der Anspriiche des mit
Schreiben vom 25. Marz 2014 eingereichten Hauptantrags
oder, hilfsweise, auf Grundlage der Anspriiche des mit
Schreiben vom 25. Marz 2014 eingereichten Hilfsantrags
1, oder auf Grundlage der Anspriiche gemdB einem der mit
Schreiben vom 10. Juni 2015 eingereichten Hilfsantrage
2 und 3.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als
unzuldssig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde
zurlickzuweisen bzw. die Zurilickverweisung der Sache an

die Einspruchsabteilung.

Die Beschwerdefiilhrerin trug im Wesentlichen Folgendes

vVOr:

Zuldssigkeit der Beschwerde

- Aus der Beschwerdebegriindung sei ersichtlich, dass
und weshalb die Beschwerdefihrerin mit den Grinden der
angefochtenen Entscheidung nicht einverstanden sei:

Das von der Einspruchsabteilung als neuheitsschadlich



- 5 - T 0223/14

erachtete Dokument D1 offenbare keinen

"Schalenkatalysator" gemaB dem erteilten Anspruch 1.

- Die in Reaktion auf die Grinde der Entscheidung mit
der Beschwerdebegriundung als Hauptantrag bzw.
Hilfsantrdge 1 bis 3 eingereichten, abgednderten
Anspruchsséatze dienten dazu, den beanspruchten
Gegenstand deutlicher gegeniiber D1 abzugrenzen und

stellten keinen neuen Sachverhalt dar.

- Es bestehe daher ein direkter Zusammenhang zwischen
der Beschwerdebegrindung und der angefochtenen

Entscheidung.

- Die Beschwerde sei daher zulédssig.

Zuldssigkeit der Antrdge ins Verfahren

- Der Neuheitseinwand auf Grundlage des Dokuments D1
sei erst in der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung weiter substantiiert worden. Daher
habe die Patentinhaberin keinen Grund gehabt, gednderte

Anspruchsséatze vor der Verhandlung einzureichen.

- Obwohl der Grund des Neuheitseinwands wahrend der
mindlichen Verhandlung nachvollziehbar gewesen sei,
hatte sie, um den Begriff "Schalenkatalysator" besser
zu definieren, Anspruch 1 durch zusadtzliche Merkmale

aus der Beschreibung adndern miissen.

- In dieser Hinsicht habe sie angenommen, dass die
Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung, um diesen
Einwand fir Anspruch 1 auszuraumen, von der

Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden ware.
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- Zudem ware solch eine Abgrenzung des
Anspruchsbegehrens im Hinblick auf die noch anstehende
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
erfolgsversprechend gewesen, da zu jenem Zeitpunkt
keine Versuche eines derart abgegrenzten Gegenstandes

gegeniiber dem zitierten Stand der Technik vorlagen.

- Daher habe die Patentinhaberin darauf verzichtet,
solchermaBen gednderte Antrdge in der miindlichen

Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einzureichen.

- Die in den Ansprichen der im Beschwerdeverfahren
eingereichten Antridge enthaltenen Anderungen dienten
zur Klarstellung des Begriffs "Schalenkatalysator" und
(insbesondere im Anspruch 2) zur Konkretisierung
einiger Parameter, die auch im Gegenstand des Beispiels

1 des Streitpatents enthalten seien.

- Daher sei der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im
Wesentlichen unverédndert gegeniiber dem Verfahren erster
Instanz. Zudem seien die neuen Antrdge aus erster Sicht

gewadhrbar.

- Daher seien der Hauptantrag und die Hilfsantrage 1

bis 3 zulassig.

Die entsprechenden Gegenargumente der
Beschwerdegegnerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Unzuldssigkeit der Beschwerde

- Es sei nicht Sinn der Beschwerde, den Gegenstand des
Verfahrens neu zu definieren oder Antrage
zuriickzuhalten, um sie spater in das

Beschwerdeverfahren einzufihren. Zudem beziehe sich die
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Beschwerdebegriindung nicht auf die angefochtene
Entscheidung, und es werde darin nicht bestritten, dass
der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenitber D1 sei.
In diesem Zusammenhang bezog sie sich auch auf

Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

- Die Beschwerde sei daher unzulassig.

Unzuldssigkeit der Antrdge der Beschwerdefiihrerin

- Die Patentinhaberin habe in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in Kenntnis des
erhobenen Neuheitseinwands und der darauf bezogenen
Meinung der Einspruchsabteilung nicht alle
Mbéglichkeiten ausgeschopft, den Anspruch 1 so zu
andern, wie es verninftigerweise geboten und zu

erwarten gewesen ware.

- Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Antrage
hatten daher bereits in der mindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung eingereicht werden kdénnen und
muissen. Die Patentinhaberin habe stattdessen auf die

Einreichung solcher Antradge ausdricklich verzichtet.

- Zudem stinden die geadnderten Anspriche (gemal allen
Antradgen) auf den ersten Blick nicht in Einklang mit
den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU.

- Die von der Beschwerdefiihrerin im Beschwerdeverfahren
eingereichten Antrage seien daher nicht ins Verfahren

zuzulassen.
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Entscheidungsgrinde

1. Zulédssigkeit der Beschwerde

1.1 GemalR Artikel 108 EPU ist eine Beschwerde innerhalb von
vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung nach
MaBgabe der Ausfiuhrungsordnung zu begrunden.
Diesbeziiglich schreibt Regel 99(2) EPU vor, dass die
Beschwerdefiihrerin in der Beschwerdebegriindung
darzulegen hat, aus welchen Grinden die angefochtene
Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie
abzuandern ist und auf welche Tatsachen und

Beweismittel sie ihre Beschwerde stitzt.

1.2 Im vorliegenden Fall reichte die Beschwerdefiihrerin mit
der Beschwerdebegriindung vier geédnderte Anspruchssatze
als Hauptantrag bzw. Hilfsantrdge 1 bis 3 ein, die sich
von den vor der Einspruchsabteilung eingereichten
Antragen unterscheiden. Sie legte iberdies dar, warum
ihrer Meinung nach die beanspruchte Erfindung
ausfiihrbar sei, die gednderten Anspriiche den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU entsprechen und

der beanspruchte Gegenstand neu und erfinderisch sei.

AuBerdem heilt es auf Seite 6 der Beschwerdebegriindung:
"In der Zwischenentscheidung vom 20.11.2013 wird D1 fliir
neuheitsschddlich gegeniiber dem erteilten Anspruch 1
gesehen. D1 ... betrifft ein Verfahren ... unter
Einsatz eines Pd/Ag-Katalysators, der keinen
Schalenkatalysator darstellt. ... D1 beschreibt

voll durchtridnkte Katalysatoren."

Damit ist ersichtlich, dass sich die
Beschwerdebegriindung ausdricklich zumindest mit Teilen
der angefochtenen Entscheidung und den Grinden fiir den

Widerruf des Patentes auseinandersetzt. Insbesondere
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wird in der Beschwerdebegriindung bestritten, dass das
Dokument D1 einen "Schalenkatalysator", d.h. ein
zwingendes Merkmal der von der Einspruchsabteilung fir

nicht neu befundenen Anspriiche offenbare.

Fir die Kammer geht demnach aus der
Beschwerdebegriindung eindeutig hervor, dass die
Beschwerdefiithrerin mit den Griinden der Entscheidung der

ersten Instanz nicht einverstanden war, sowie warum.

Die geadnderten Anspriiche wurden offensichtlich mit der
Absicht eingereicht, durch Prédzisierung bereits
vorhandener Merkmale den Einwand auszurdumen, mit dem
der festgestellte Neuheitsmangel begriindet wurde. Es
geht demnach in diesem Fall nicht um einen v6llig neuen
Sachverhalt.

Demnach besteht fliir die Kammer durchaus ein
ausreichenden direkter Zusammenhang ("direct 1link" auch
im Sinne von Entscheidung T 2532/11 vom 14. Oktober
2013; Grinde, 2.6.2) zwischen der angefochtenen

Entscheidung und der Beschwerdebegriindung.

Daher gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die
Erfordernisse von Artikel 108 und Regel 99(2) EPU

erfiillt sind, womit die Beschwerde zulassig ist.

Zulédssigkeit der Antrage der Beschwerdefiithrerin ins

Verfahren

Es ist unbestritten, dass sich die Anspruchssatze gemalb
den von der Beschwerdefilhrerin eingereichten Antragen
alle von denen unterscheiden, die der

Einspruchsabteilung vorgelegen haben.
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Die Zulassung dieser neu eingereichten Antrage liegt

nach Artikel 12 (4) VOBK im Ermessen der Kammer.

Es ist im vorliegenden Fall unbestritten, dass ein
bezliglich des festgestellten Neuheitsmangels des
erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag in der Vorinstanz)
tragendes Argument erstmals in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht

wurde (siehe Punkt 2.3 der angefochtenen Entscheidung).

Aufgrund des besagten Arguments anderte die
Einspruchsabteilung ihre zuvor in der Anlage zur Ladung
zum Ausdruck gebrachte vorlaufige Meinung (siehe
angefochtene Entscheidung; Seite 2, dritter Absatz),
wonach die Anspriche wie erteilt neu gegeniiber DI

seien.

Andererseits geht aus dem Protokoll der miindlichen
Verhandlung (Seite 5, letzte drei Absatze; Seite 6,

erste zwei Absdtze) hervor, dass die Patentinhaberin

i) in Kenntnis der daraus von der Einspruchsabteilung
gezogenen patentrechtlichen Schlisse (Neuheitsmangel)

im Bezug auf Anspruch 1 wie erteilt sowie auf Anspruch
1 gemal dem wa&hrend der Verhandlung eingereichten

damaligen Hilfsantrag 1,

ii) obwohl ihr dazu ausdricklich Gelegenheit gegeben

wurde, und

iii) trotz der des relativ frihen Zeitpunkts dieser
Gelegenheit (10:59 Uhr),

keinen weiteren Hilfsantrag gestellt hat.
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Die Beschwerdefiihrerin bestatigte in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer, dass sie in der Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung die Begrindung des
Neuheitseinwands, demzufolge der Wortlaut des Anspruchs
nicht im Einklang mit dem ebenfalls in Anspruch 1
verwendeten Begriff "Schalenkatalysator" steht,

durchaus nachvollziehen konnte.

Sie war jedoch damals der Auffassung gewesen, dass zur
genaueren Definition des Begriffs "Schalenkatalysator"
die Aufnahme zusatzlicher Merkmale aus der Beschreibung
erforderlich gewesen ware, und habe angenommen, dass
solche Anderungen von der Einspruchsabteilung nicht
zugelassen worden waren. Zudem schien ihr solch eine
Abgrenzung des Anspruchsbegehrens im Hinblick auf die
noch anstehende Frage der erfinderischen Tatigkeit
nicht erfolgsversprechend, da zu jenem Zeitpunkt keine
Vergleichsversuche eines entsprechend abgegrenzten
Gegenstandes gegeniiber dem zitierten Stand der Technik

vorlagen.

Daher hatte sie sich damals entschieden, keinen

derartigen Antrag zu stellen.

Diese Darstellung der Beschwerdefilthrerin versteht die
Kammer dahingehend, dass die Patentinhaberin Antréage
der Art, wie sie dann im Beschwerdeverfahren
eingereicht wurden, eindeutig bereits in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hatte stellen

kdnnen.

Die bloBe Vermutung, dass ein durch Aufnahme von
Merkmalen aus der Beschreibung gednderter Antrag von
der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden ware,
stellt in diesem Zusammenhang keinen Grund dar, auf den

ausdricklichen Hinweis der Einspruchsabteilung, wonach
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Sie einen weiteren Antrag dieser Art "priufen

wirde" (Seite 6, erster Absatz der Niederschrift tber
die miindliche Verhandlung), nicht durch Einreichung
eines solchen zu reagieren. Ausweislich der
Niederschrift iber die mindliche Verhandlung ware

hierfir aber noch Zeit gewesen.

Daher hat die Beschwerdefiihrerin/Patentinhaberin aus
Sicht der Kammer nicht samtliche Moglichkeiten
ausgeschopft, den Anspruch 1 so zu andern, wie es
verninftigerweise geboten und zu erwarten gewesen ware,

um den Einwand der Neuheit auszuraumen.

Dass solche Anderungen im Hinblick auf die noch zu
erfolgende Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
moéglicherweise nicht erfolgsversprechend gewesen waren,
scheint insoweit nicht relevant zu sein, als die
erfinderische Tatigkeit vor der Einspruchsabteilung

(noch) gar nicht diskutiert wurde.

Die Zulassung der erst im Beschwerdeverfahren
eingereichten Antradge wirde es flur die Kammer und die
Parteien entweder erforderlich machen, erstmalig
spezielle Fragen zur Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit zu erdrtern, oder aber den Fall zur
Erdrterung dieser Fragen an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Da kein iberzeugender Grund vorgebracht wurde, der das
spate Einreichen der zur Debatte stehenden Antrage
rechtfertigen konnte, erscheint der Kammer keine dieser
Moglichkeiten der Verfahrensfortsetzung im vorliegenden
Fall sachgerecht. Das Beschwerdeverfahren sollte nicht
dazu benutzt werden, erstmalig neue Aspekte des Falles
zu erdrtern, sowelit eine solche Erdrterung bereits in

erster Instanz hatte erfolgen konnen und sollen.
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Andererseits sollte sich das Verfahren auch nicht
dadurch unnétig verzdgern, dass die Kammer einen Fall
zur Erdrterung von Aspekten zuriickverweist, die bereits

zuvor 1n erster Instanz hatten erdrtert werden kdnnen.

Nach dem Daflirhalten der Kammer sind samtliche Antrage
der Beschwerdefilhrerin bereits aus den oben angefiihrten
Griunden nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 12 (4)
VOBK; siehe etwa T 23/10 vom 18. Januar 2011, Griunde,
2.5 bis 2.8; und T 247/12 vom 28. Marz 2014, Grunde, 6
bis 12).

Allerdings merkt die Kammer zusatzlich an, dass, wie
bereits im Bescheid in Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung angesprochen, und auch von der
Beschwerdegegnerin wadhrend der miindlichen Verhandlung
beanstandet, prima facie zweifelhaft ist, ob die
vorliegenden, geadnderten Anspruchssatze gemédl den
vorliegenden Antréagen lberhaupt den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU entsprechen.

Dieser Aspekt kommt erschwerend hinzu und spricht gegen

die Zulassung dieser Antrage ins Verfahren.

Daher hat die Kammer, in Ausibung ihres Ermessens nach
Artikel 12 (4) VOBK, entschieden keinen der Antrage der

Beschwerdefihrerin ins Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Vorsitzende:

Der Geschaftsstellenbeamte:
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