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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europadische Patent
Nr. 1 694 438 zu widerrufen.

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der einzige
damals vorliegende Antrag zwar die Erfordernisse der
Regel 80 EPU und der Artikel 123(2), (3) und 84 EPU
erfiille, die beanspruchte Erfindung jedoch nicht

ausreichend offenbart sei (Artikel 100 (b) /83 EPU).

Anspruch 1 gemadB diesem Antrag lautet wie folgt
(Anderungen im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 durch

die Kammer kenntlich gemacht) :

"1. KatalysatorformkSrper von makroskopisch
einheitlichen Strukturaufbau enthaltend 5 bis 85 Gew.-%
Kupferoxid und ein oxidisches Trdgermaterial, der in
der Aktivmasse und als Binder das gleiche oxidische

Trdgermaterial aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der FormkSrper ein Porenvolumen >0,15 ml/g im
Bereich der Porendurchmesser 10 nm bis 100 nm

zeligt und

(b) das oxidische Trdgermaterial im FormkOrper sowohl
feindispers verteilt vorhanden ist, als auch zu
einem Volumenanteil von 1 bis 95 Vol.-% des

Formkérpers in partikuldrer Form, vorliegt,

wobei falls der Katalysator Zinkoxid als optionales
weiteres Metall enthdlt, der Anteil an Zinkoxid bei

< 500 ppm liegt."



Iv.

VI.

VITI.

VIIT.

IX.
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In ihrer Beschwerdebegriindung hielt die
Beschwerdefihrerin/Patentinhaberin den von der
Einspruchsabteilung fir nicht gewdhrbar erachteten
Anspruchssatz als Hauptantrag aufrecht und
argumentierte im Wesentlichen, dass die Erfindung

ausreichend offenbart sei.

In ihrem Antwortschreiben hielt die Beschwerde-
gegnerin I/Einsprechende 1 bezliglich dieses
Hauptantrags Einwadnde nach Regel 80 und den Artikeln
83, 84 und 123(2) EPU aufrecht.

Auch die Beschwerdegegnerin II/Einsprechende 2
beanstandete in ihrer Erwiderung die mangelnde Klarheit
des Wortlauts von Anspruch 1 gemadRl diesem Hauptantrag

und die ungenigende Offenbarung der Erfindung.

In Vorbereitung der mindlichen Verhandlung erliell die
Kammer einen Bescheid mit einer vorlaufigen
Stellungnahme und wies ausdricklich darauf hin, dass
inter alia die Klarheit von Anspruch 1 zu erdrtern sein

werde.

Mit Schreiben vom 2. Juni 2016 idbermittelte die
Beschwerdefilhrerin weitere Argumente beziiglich ihres
Hauptantrags, reichte aber auch einen weiteren

geanderten Anspruchssatz als Hilfsantrag ein.
Anspruch 1 laut Hilfsantrag unterscheidet sich von
Anspruch 1 laut Hauptantrag lediglich durch die
Hinzufigung des Merkmals

"wobel das oxidische Trdgermaterial Al,O3 ist".

Die mindliche Verhandlung fand am 14. Juli 2016 statt.

Es wurde unter anderem die Frage der Klarheit (Artikel
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84 EPU) von Anspruch 1 (Haupt- und Hilfsantrag)

kontrovers erdrtert, insbesondere beziiglich des in
Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals "wobei falls der
Katalysator Zinkoxid als optionales weiteres Metall

enthdlt, der Anteil an Zinkoxid bei <500 ppm liegt".

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Streitpatents auf Grundlage der Anspriiche gemal dem
mit Schreiben vom 26. Juni 2012 eingereichten
Hauptantrag, hilfsweise auf Grundlage der Anspriche
gemall dem mit Schreiben vom 2. Juni 2016 eingereichten

Hilfsantrag.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zuriickweisung

der Beschwerde.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin betreffend die
Klarheit (Artikel 84 EPU) von Anspruch 1 (beide

Antrage) lauten im Wesentlichen wie folgt:

- Das eingefligte Merkmal "wobei falls der Katalysator
Zinkoxid ... < 500 ppm liegt" sei aus folgenden
Grunden klar:

- Im Streitpatent wlirden die Ausdriicke "Katalysator"
und "Katalysatorformkdrper" synonym verwendet.

- Alle Angaben in Anspruch 1 wirden sich auf den
fertigen, geformten, getrockneten und calcinierten
Katalysatorformkorper beziehen. Dies sei etwa aus
Absatz [0025] der Beschreibung ersichtlich.

- Bei der Angabe "ppm" kdnne es sich nur um eine
Gewichtsangabe handeln. Dies sei aus der
Beschreibung, Absatz [0011] ersichtlich.
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- Ein Trocknungs- und Calcinierungsschritt fande im
Rahmen der Herstellung des "Katalysatorformkérpers"
immer statt.

- Diese Uberlegungen wiirden in gleicher Weise fur

beide Antrage gelten.

Die entsprechenden Argumente der Beschwerdegegnerinnen

konnen wie folgt zusammengefasst werden::

- Das zuséatzlich in Anspruch 1 wie erteilt (beide
Antrage) eingefligte Merkmal sei in mehrfacher
Hinsicht unklar:

- Anspruch 1 betreffe einen "Katalysatorformkérper",
das eingefliigte Merkmal beziehe sich im Widerspruch
dazu aber auf einen "Katalysator".

- Es sei auch nicht klar, worauf sich die (relative)
Angabe "ppm" beziehe (Gewicht, Volumen oder Mol).

- Bei der Herstellung des Katalysators wlrde eine
Reihe von Bestandteilen, namlich eine aktive
Komponente, ein oxidisches Tragermaterial, optional
weltere Metalle und zumindest ein Binder verwendet.
Es sei jedoch nicht klar, ob alle oder nur manche
dieser Bestandteile bei der Berechnung der "ppm" zu
beriicksichtigen seien.

- Es sei zudem nicht klar, ob sich die Angabe der
"ppm" auf das extrudierte, getrocknete oder

calcinierte Produkt beziehe.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag - Anspruch 1 - Deutlichkeit (Artikel 84 EPU)

1. Anspruch 1 des Hauptantrags enthalt im Vergleich zu
Anspruch 1 der erteilten Fassung das zusatzliche

Merkmal (Hervorhebungen durch die Kammer)
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"wobei falls der Katalysator Zinkoxid als optionales
welteres Metall enthdlt, der Anteil an Zinkoxid bei

< 500 ppm liegt".

Dieses Merkmal stammt unstreitig aus der Beschreibung

und nicht aus einem anderen erteilten Anspruch.

Es ist demnach zu iUberpriifen, ob die geltend gemachten
Einwande betreffend die Klarheit (Deutlichkeit) des
gednderten Anspruchs 1 stichhaltig sind (G 9/91, ABIl.
1993, 408, Entscheidungsgriinde, 19 sowie G 3/14, ABl.
2015, Al102, Entscheidungsformel).

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein
Anspruch dann deutlich ist, wenn er in sich
widerspruchsfrei ist und ein Heranziehen der
Beschreibung nicht erforderlich ist (siehe etwa

T 2006/09 vom 8. Juli 2011; T 2/80, ABl. 1981, 431,
Entscheidungsgrinde, 2 und 3.

Nach dem Daflirhalten der Kammer ist die Einfligung
dieses Merkmals in Anspruch aus folgenden Griinden zu

beanstanden:

Durch die Anderung bewirkter Widerspruch im Wortlaut

des Anspruchs 1

Die Ansicht der Beschwerdefiihrerin, wonach die Begriffe
"Katalysator" und "Katalysatorformkdérper" in Anspruch 1
als Synonyme anzusehen seien, wird von der Kammer nicht

geteilt.

Fir den Fachmann haben die beiden Begriffe durchaus
unterschiedliche Bedeutungen. Wahrend ein "Katalysator"
einen Formgebungsprozess durchlaufen haben kann, aber

nicht notwendigerweise muss, ist dies bei einem
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"Katalysatorformkérper" obligatorisch. Somit hat der
Begriff "Katalysator" eine allgemeinere Bedeutung als
der Begriff "Katalysatorformkérper". Letzterer ist wvom
Begriff "Katalysator" mit umfasst, wahrend dies

umgekehrt nicht der Fall sein muss.

Daher nimmt der Fachmann nach dem Dafiirhalten der
Kammer a priori an, dass durch die Verwendung zweier
Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung in ein und
demselben Anspruch auf zwei unterschiedliche
Gegenstande Bezug genommen wird. Lediglich im
geanderten Anspruch 1 wird der Ausdruck "der
Katalysator" verwendet, allerdings ohne dass im
vorangehenden Teil des Anspruchs von einem
"Katalysator" (im allgemeinen Sinn) die Rede ist. Es
ist demnach aus dem fiir sich genommenen Wortlaut des
Anspruchs 1 nicht ersichtlich, ob bzw. inwieweit "der
Katalysator" anders zu verstehen ist als

"Katalysatorformkorper".

Ob sich dieser Widerspruch in Anspruch 1 bei
Heranziehung der Beschreibung tatsdchlich eindeutig in
dem von der Beschwerdefithrerin vorgetragenen Sinn (XITI,
supra) aufldosen lieBe, was von der Gegenpartei
bestritten wurde, ist im vorliegenden Fall nach dem
Daflirhalten der Kammer nicht ausschlaggebend. Dass ein
Heranziehen der Beschreibung ilberhaupt erforderlich zu
sein scheint, bestdtigt vielmehr den durch die Anderung
hervorgerufenen Mangel an Deutlichkeit (siehe 2.2,

supra) .

Schon allein aufgrund dieses durch die Anderung
bewirkten Widerspruchs ist Anspruch 1 unklar (Artikel
84 EPU) .
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Fehlende Angabe zur Natur der GroBe "ppm"

Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 alleine ist auch nicht
erkennbar, ob sich die Angabe "ppm" (parts per million)

auf Gewichts-, Volums- oder Mol-Anteile bezieht.

Anspruch 1 enthalt einerseits die Angabe, dass der
"Katalysatorformkérper" 5 bis 85 "Gew.-%" Kupferoxid
enthalten miisse, andererseits aber auch die Angabe,
dass "1 bis 95 "Vol.-3%"" oxidisches Tragermaterial in

partikulédrer Form vorliegen misse.

Demnach ist auch unter Berlicksichtigung des gesamten
Wortlauts von Anspruch 1 nicht eindeutig klar, auf
welches Mengenverhdltnis mit der Angabe "ppm" Bezug

genommen werden soll.

Ob die Beschreibung (etwa Absatz [0011]) eindeutig fir
die Bedeutung Gewichts-% spricht oder nicht, ist nach
dem Dafiirhalten der Kammer wiederum nicht

ausschlaggebend (siehe Punkt 2.2, supra).

Auch aufgrund dieser weiteren, durch die Aufnahme des
zusatzlichen Merkmals bewirkte Mehrdeutigkeit erfillt
der geanderte Anspruch 1 nicht das Erfordernis der
Deutlichkeit (Artikel 84 EPU).

Fehlende Bezugsbasis der relativen GrobBe "ppm"

Wie zuvor unter Punkt 3.1 et seq., supra, festgestellt,
ist aus dem Anspruchswortlaut nicht eindeutig
ersichtlich, ob die Begriffe "Katalysator" und
"Katalysatorformkérper" als Synonyme zu verstehen sind.
Aus dieser Unklarheit ergibt sich, dass die Bezugsbasis
des in "ppm" ausgedriickten Mengenverhaltnisses,

ebenfalls nicht eindeutig ist.
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Diese Frage lasst sich selbst dann nicht eindeutig
klaren, wenn, lediglich arguendo, der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin folgend, die Beschreibung
konsultiert wird und bezliglich der Bedeutung des
eingefigten Merkmals insbesondere Absatz [0011] der
Beschreibung herangezogen wird. Absatz [0011] bezieht
sich auf eine "Aktivkomponente" (Seite 2, Zeile 406),
ein "oxidisches Trdgermaterial" (Seite 2, Zeile 48) und
den "Katalysator" (Seite 2, Zeilen 46 und 52). Jedoch
ist in diesem Absatz nicht eindeutig definiert, ob sich
die Obergrenze fiir den Zinkoxidgehalt - in ppm - auf
die Gesamtmenge der Bestandteile oder nur auf die
Aktivkomponente beziehen soll (so werden in Absatz
[0006] vorbekannte CuO/ZnO-Katalysatorextrudate mit
Al,03 als Binder erwahnt).

Selbst wenn, wiederum lediglich arguendo, den
Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin dahingehend gefolgt
wird, dass als Bezug der gesamte Katalysatorformkorper
gemeint ist, so ist noch immer nicht erkennbar, auf
welchen Zeitpunkt der Herstellung des
Katalysatorformkodrpers sich die Angabe bezieht: Absatz
[0016] erwahnt die Verwendung von Zusatzstoffen wie
Wasser, Graphit, Stédrke, Kohlenhydrate, Wachse und
Alginate bei der Herstellung der Extrudate. Diese
Stoffe sind bei der Trocknung bzw. Calcinierung
entweder flichtig oder zersetzen sich. Somit macht es
einen Unterschied, ob sich die Angabe "ppm" auf den
extrudierten, getrockneten oder calcinierten

Katalysatorformkdrper bezieht.

Die Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung, dass
sich samtliche Angaben auf den fertigen, getrockneten
und calcinierten Katalysatorformkdrper bezdgen. Darauf
gibt es jedoch in der Beschreibung - auch implizit -

keinen Hinweils, insbesondere deshalb nicht, da der
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Calcinierungsschritt optional ist. In diesem
Zusammenhang sei auf den von der Beschwerdefithrerin
herangezogenen Absatz [0025] verwiesen (erster Satz:

werden die Katalysatoren getrocknet und ggf.

calciniert"; Hervorhebung durch die Kammer) .

Aus dem Wortlaut von Anspruch 1 per se ist also auch
nicht eindeutig ersichtlich, welches Material (Natur,
Zusammensetzung, Zustand) als Bezugsbasis fiur die
Angabe "< 500 ppm" dienen soll. Zudem blieben selbst
bei einer eventuellem Heranziehung der Beschreibung

diesbeziiglich Fragen offen.

Auch diese Uneindeutigkeit wird durch die Aufnahme des
zusatzlichen Merkmals bewirkt und tragt dazu bei, dass
der geanderte Anspruch 1 nicht das Erfordernis der
Deutlichkeit erfiillt (Artikels 84 EPU).

Aus den obigen Grinden wird also gerade durch die
Einfihrung des fraglichen, der Beschreibung entnommenen
Merkmals in den erteilten Anspruch 1 in mehrfacher

Hinsicht ein Mangel an Deutlichkeit generiert.

Da Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 84 EPU
nicht erftillt, ist der Hauptantrag der

Beschwerdefithrerin nicht gewahrbar.

Hilfsantrag - Deutlichkeit - Anspruch 1

Anspruch 1 laut Hilfsantrag unterscheidet sich von
Anspruch 1 laut Hauptantrag lediglich durch das
zusatzliche Merkmal "wobeili das oxidische Trdgermaterial
Al,03 ist".

Dieses zusatzliche Merkmal &ndert jedoch nichts an dem

Mangel an Deutlichkeit, der sich durch die Einfligung
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des Merkmals betreffend den "Anteil an Zinkoxid" (Punkt

1, supra) ergibt.

Die beziiglich Anspruch 1 laut Hauptantrag angestellten

6.2
Uberlegungen gelten demnach mutatis mutandis auch
bezliglich des vorliegenden Anspruchs 1. Folglich
erfiillt auch dieser Anspruch nicht die Erfordernisse
von Artikel 84 EPU.

7. Demnach ist auch der Hilfsantrag der Beschwerdefilhrerin

nicht gewdhrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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