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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass
das europaische Patent EP 2 676 943 Bl in geanderter
Form basierend auf dem damaligen Hilfsantrag 2 - im
Gegensatz zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - den

Erfordernissen des EPU geniige.

Die folgenden Dokumente sind hier von Relevanz:

Dl: I. Hideki et al.; J. Am. Ceram. Soc., Vol. 76(7),
Seiten 1707-1712, 1993

D17: Versuchsbericht der Beschwerdefilhrerin eingereicht
am 22. August 2016

Zu Beginn des Beschwerdeverfahrens hielt die
Beschwerdefithrerin den der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Haupt- und den ersten Hilfsantrag

aufrecht.

In der Mitteilung vom 5. Marz 2020 war die Kammer der
vorlaufigen Meinung, dass die Beschwerde zurilickzuweisen
sei. Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin mit
Eingabe vom 22. April 2020 einen neuen Hauptantrag und

einen Hilfsantrag 2 ein.

Die fiir die Entscheidung relevanten Anspriiche des

Hauptantrags sind wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels,
umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Ausgangsmaterials aus
Rohstoffen, das ein molares Ca/Si-Verhdltnis von 1,5

bis 2,5 aufweist, bei dessen Ermittlung diejenigen
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Bestandteile unberilicksichtigt bleiben, die sich bei der
hydrothermalen Behandlung im Autoklaven inert
verhalten,

b) Mischen der Rohstoffe,

c) Hydrothermales Behandeln der in Schritt b)
hergestellten Ausgangsmaterialmischung im Autoklaven
bel einer Temperatur von 100 bis 300 °C und einer
Verweilzeit von 0,1 bis 24 h, wobeili das Wasser/
Feststoff-Verhdltnis 0,1 bis 100 betridgt,

d) Tempern des in Schritt c) erhaltenen
Zwischenprodukts bei 350 bis 495 °C, wobei die
Aufheizrate 10-6000 °C/min und die Verweilzeit 0,01-600
min betragen

dadurch gekennzeichnet, dass

widhrend des Mischens b) und/oder in den folgenden
Schritten 0,1 bis 30 Gew.-% zusdtzliche Elemente und/

oder Oxide zugegeben werden."

"8. Bindemittel, erhdltlich durch ein Verfahren gemilB
mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3 und 7, wobei
Schwefel oder Phosphor oder Kombinationen davon als
zusdtzliche Elemente und/oder Oxide verwendet werden,
die zusdtzlichen Elemente und/oder Oxide widhrend des
Mischens b) zugegeben werden, und die
Ausgangsmaterialmischung ein molares Verhdltnis von P/

Si von etwa 0,05 und/oder S/Si von etwa 0,05 aufweist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1. Beide enthalten gegeniiber Anspruch 1
des Hauptantrags folgende Anderung am Ende

(Hervorhebungen durch die Kammer) :

"l. [...]wdhrend des Mischens b) und/oder in den
folgenden Schritten 0,1 bis 30 Gew.-% zusdtzliche
Elemente uwndfeder—Oxide zugegeben werden, wobei

Natrium, Kalium, Bor, Schwefel oder Phosphor oder
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Kombinationen davon als zusdtzliche Elemente verwendet

werden."

Die fiur die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilhrerin koénnen wie folgt zusammengefasst

werden:

Anspruch 8 des Hauptantrags entspreche Anspruch 7 des
Hilfsantrags 2, der von der Einspruchsabteilung als
EPU-konform angesehen worden sei. Der Hauptantrag
vereinfache das Beschwerdeverfahren und bedinge keine
neuen Diskussionspunkte. Er sei somit eindeutig
zuzulassen. Die Fachperson verstehe Anspruch 8 so, dass
die in Anspruch 1 angegebenen "Elemente und/oder Oxide"
nun auf Schwefel oder Phosphor oder Kombinationen davon
eingeschrankt seien. Durch die Anwendung der neuen
Verfahrensordnung im vorliegenden Fall wirde das
rechtliche Gehdér der Beschwerdefihrerin verletzt. Unter
der alten Verfahrensordnung ware der Antrag sicherlich

zugelassen worden.

Folgende Fragen sollten zur Klarung der Beanstandungen
im Hinblick auf das rechtliche Gehdr an die GroBe
Beschwerdekammer gestellt werden, falls der Hauptantrag

und/oder der Hilfsantrag 2 nicht zugelassen wiirden:

"l. Is the right to be heard fulfilled when amended
claims, which merely restrict one category of claims in
a request to the scope found patentable by the first
instance, are filed more than one month before oral
proceedings in appeal and are not allowed into the

proceedings?"

(Ubersetzung durch die Kammer:
1. Ist das rechtliche Gehor gewahrt, wenn geanderte

Anspriche, die lediglich eine Kategorie wvon Anspriichen
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auf den von der ersten Instanz akzeptierten Umfang
einschranken, mehr als einen Monat vor der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht werden

und nicht in das Verfahren zugelassen werden?)

"2. Is the right to be heard fulfilled when amended
claims, which merely cancel claims from a set of claims
in a request, are filed more than one month before oral
proceedings in appeal and are not allowed into the

proceedings?"

(Ubersetzung durch die Kammer:

2. Ist das rechtliche Gehdér gewahrt, wenn geadnderte
Anspriche, die lediglich Anspriche von einem
Anspruchssatz streichen, mehr als einen Monat vor der
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
eingereicht werden und nicht in das Verfahren

zugelassen werden?)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags
basiere auf einer erfinderischen Tatigkeit. D1 lehre
nicht, das Zwischenprodukt als Bindemittel einzusetzen.
Zudem sei aus D1 gerade nicht erkennbar, dass die
Temperung bei niedrigen Temperaturen in Anwesenheit der
zusdtzlichen Elemente zu besonders reaktiven
Bindemitteln fihre. D17 zeige die Vorteile der Zugabe
von Schwefel oder Phosphor. D1 lehre die Zugabe solcher
Elemente und die damit einhergehenden Vorteile nicht.
Obwohl nicht alle Proben den gleichen Effekt zeigten,
wisse die Fachperson wieviel von den Elementen
zuzugeben sei, damit der gewiinschte Effekt erreicht

werde.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden)

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:
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Der Hauptantrag sei nicht zuzulassen, da er neue

Klarheitsprobleme aufwerfe.

D17 zeige, dass eine Verbesserung der Eigenschaften des
Bindemittels nicht tlber den gesamten Bereich erreicht
werde. Demzufolge konne die Aufgabe nur darin gesehen
werden, ein alternatives Verfahren bereitzustellen.
Dies sei naheliegend ausgehend von Dl1. Der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 beruhe somit nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Dies gelte somit

auch fir Hilfsantrag 2.

Die vorgeschlagenen Fragen fir die GroRe
Beschwerdekammer seien nicht relevant fir den
vorliegenden Fall und entsprédchen nicht der
vorliegenden Fallkonstellation. Zudem sei das
rechtliche Gehdr der Beschwerdefiihrerin gewahrt, da die

Zuladssigkeit der Antrage diskutiert worden sei.

Die Beschwerdefihrerin beantragt, unter Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung das Patent in gedndertem
Umfang aufrechtzuerhalten, und zwar auf Basis des
Hauptantrags vom 22. April 2020, oder auf Basis des
Hilfsantrags 1 vom 22. August 2016, oder auf Basis des
Hilfsantrags 2 vom (ebenfalls) 22. April 2020;
hilfsweise werden die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung und die
Vorlage obgenannter Fragen an die Grole

Beschwerdekammer beantragt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zurickzuweisen.
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Entscheidungsgrunde

Hauptantrag

Artikel 13 (1) VOBK 2020

Im vorliegenden Fall gilt Artikel 13(1) VOBK 2020
(siehe Artikel 25 VOBK 2020), da die Beschwerde bei
Inkrafttreten der Verfahrensordnung am 1. Januar 2020

anhangig war.

Der vorliegende Antrag wurde am 22. April 2020
eingereicht, obwohl alle Einwdnde seit Anfang des
Einspruchsverfahrens vorlagen. GemaR stadndiger
Rechtsprechung zur VOBK 2007 (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage 2019, V.A.4.5.1.
a)), die im Artikel 13(1) VOBK 2020 weitgehend
kodifiziert wurde, liegt es im Ermessen der Kammer,
einen nach Anberaumung der mindlichen Verhandlung
eingereichten Antrag ins Verfahren zuzulassen (zu
berlicksichtigen), wenn er eindeutig oder offensichtlich

gewahrbar ist.

Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da der
geanderte Anspruch neue Klarheitsprobleme aufwirft.
Anspruch 8 ist ein Product-by-process-Anspruch, der
durch die gegeniiber dem erteilten Anspruch zusatzlich
zugefigten Verfahrensmerkmale eingeschrankt werden
soll. Diese Merkmale stammen nicht aus einem der
abhangigen erteilten Bindemittelanspriiche. Auch enthalt
der Wortlaut des erteilten Verfahrensanspruchs 4 nicht
mehr "und/oder Oxide", sodass die Beschrankung auf
Schwefel oder Phosphor dort nur fir die zusatzlichen
Elemente zu gelten scheint. Zudem stammt das Merkmal
betreffend das P/Si- und das S/Si-Verhdltnis aus der
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Beschreibung. Die Klarheit der Anderungen war somit zu
prufen (G 3/14, AB1. 2014, A87, Grinde 81).

Der Anspruch 8 entspricht auch nicht dem Anspruch 7 des
Hilfsantrags 2, der von der Einspruchsabteilung als
EPU-konform angesehen wurde, da die Variante "und/oder
Oxide" im dortigen Anspruch 1 auf den sich der Anspruch
7 bezieht, nicht mehr vorkommt. Der jetzige Anspruch 8
des Hauptantrags ist dahingehend unklar, dass die
Verwendung des Ausdrucks "und/oder" nicht eindeutig
definiert, ob neben Schwefel oder Phosphor weitere
Oxide zugegeben werden oder nicht. Auch geht nicht
eindeutig hervor, wann diese Elemente zuzugeben sind,
da gemal Anspruch 8 entweder die zusatzlichen Elemente
und die Oxide wahrend des Mischens b) zugegeben werden
konnen, oder die zusatzlichen Elemente oder die Oxide
wahrend des Mischens b) zugegeben werden. Im letzteren
Fall konnte die jeweils anderen Komponente (Elemente
oder die Oxide) auch in einem anderen Schritt zugegeben
werden, wie es gemal Anspruch 1 vorgesehen ist. Dass
Anspruch 8 so verstanden werden soll, dass nur Phosphor
oder Schwefel im Schritt b) zuzugeben sind, ist im
Widerspruch zum Wortlaut und geht so auch nicht aus der
Beschreibung des Patents hervor. Dort ist namlich die
Mbéglichkeit vorgesehen, dass neben Schwefel oder
Phosphor auch noch Oxide vorhanden sein konnen (Absatz
[0013]).

Auch ist die Verwendung einerseits von "zusatzlichen
Elementen”" und andererseits von
"Ausgangsmaterialmischung”" unklar, da eigentlich
Schwefel und Phosphor als zusatzliche Elemente
zugegeben werden sollen, das Verhdltnis von P/Si oder
S/Si jedoch bereits in der Ausgangsmaterialmischung zu

bestimmen ist.
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Die in Anspruch 8 durchgefiihrte Anderung gibt also
eindeutig Anlass zu neuen Einwanden unter Artikel 84
EPU, sodass der Antrag nicht in das Verfahren
zuzulassen ist. Dies ware im Ubrigen auch im
Geltungsbereich der VOBK 2007 nicht anders zu

beurteilen.

Hilfsantrag 1

Artikel 56 EPU

Die Erfindung gemal Anspruch 1 betrifft ein Verfahren

zur Herstellung eines Bindemittels.

D1 ist nachstliegender Stand der Technik, da das darin
beschriebene Verfahren zur Herstellung des
Zwischenproduktes unstreitig unter den Wortlaut des
allgemeinen Teils des Anspruchs 1 fallt und das
Zwischenprodukt auch als Bindemittel geeignet ist. Der
Argumentation der Beschwerdefiithrerin, dass das
Zwischenprodukt nicht als Bindemittel eingesetzt wird,
kann nicht gefolgt werden, da Anspruch 1 nur ein
Verfahren zur Herstellung eines beliebigen Bindemittels
betrifft, das nicht durch weitere Eigenschaften
gekennzeichnet ist. Es muss also nur als Bindemittel -
ob gut oder schlecht ist nicht entscheidend - geeignet
sein. Dies ist in D1 der Fall; es geht auch eindeutig
daraus hervor, dass das Zwischenprodukt isoliert und

analysiert wurde (siehe z.B. (3) auf Seite 1711).

Die zu losende Aufgabe besteht darin, ein Verfahren
bereitzustellen, das es erlaubt Bindemittel
herzustellen, die eine erhdhte Reaktivitat haben und
damit die Herstellung leistungsfahiger Zemente erlauben
(Absatz [0008] des Patents).
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Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB Anspruch 1
geldst, dadurch gekennzeichnet, dass wahrend des
Mischens b) und/oder in den folgenden Schritten von 0,1
bis 30 Gew.-% zusatzliche Elemente zugegeben werden,
wobei Natrium, Kalium, Bor, Schwefel oder Phosphor oder
Kombinationen davon als zusatzliche Elemente verwendet

werden.

Es stellt sich die Frage, ob die Aufgabe iiber den
gesamten Bereich des Anspruchs als geldst angesehen
werden kann. Die Beschwerdefiilhrerin hat im
Einspruchsverfahren den Versuchsbericht D17
eingereicht, um den Vorteil der Zugabe von P oder S zu
belegen. Dieser Versuchsbericht, der nur zwei der finf
im Anspruch 1 aufgezahlten Elemente betrifft, wurde im
Konzentrationsbereich von 1 bis 10% durchgefihrt. Aus
den in Figuren 6 bis 8 lasst sich kein Effekt durch die
Zugabe von 1% Phosphor erkennen. Dies gilt auch fir die
Zugabe von Schwefel, da aus Figuren 14 bis 16 der
Vorteil der Schwefelzugabe nicht systematisch
abgeleitet werden kann. Angesichts der Tatsache, dass
die vorgeschlagene LOsung so geringe Mengen wie 0,1% an
Natrium, Kalium, Bor, Schwefel oder Phosphor vorsieht,
zeigt D17 vielmehr, dass die Aufgabe nicht iber den

gesamten Bereich als geldst angesehen werden kann.

Die zu losende Aufgabe muss also umformuliert werden
und besteht darin, ein alternatives Verfahren zur

Herstellung eines Bindemittels bereitzustellen.

Aus den Beispielen des Patents geht hervor, dass die
zusadtzlichen Elemente auch bereits mit den
Ausgangsmaterialien zugefihrt werden konnen. D1 benutzt
"reagent-grade" Ausgangsmaterialien (II. (1)), was der
Fachperson angibt, dass eine gewisse Verunreinigung

kein Problem darstellt. Obwohl das im CaCO3 enthaltene



1.

- 10 - T 1355/18

Natrium und Kalium bei der Herstellung von CaO
moglicherweise verdampft, ist auch das Silizium
enthaltende Ausgangsmaterial (in D1 Kieselsaure) nur
"reagent-grade". Es liegt deshalb fir eine Fachperson
nahe, dass im Verfahren aus D1 auch 0,1 Gew.-% von z.B.
Natrium, Kalium, Bor, Schwefel oder Phosphor vorhanden
sein kdénnen, wenn das Verfahren zur Herstellung des
Zwischenproduktes durchgefihrt wird. Es ist zumindest
eine willkirliche Alternative, im Anfangsprodukt solche
geringen Mengen wie 0.1% an den erwadhnten Elementen
zuzulassen, da regelmaBig nicht sehr reine
Ausgangsprodukte verwendet werden, sodass dann bereits
ein beanspruchtes Verfahren durchgefihrt wirde. Die
vorgeschlagene LOsung beruht deshalb nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Bedingungen des Artikels 56 EPU sind nicht erfiillt.

Hilfsantrag 2

Unabhédngig von der Zulédssigkeit dieses Antrags, sind
die Bedingungen des Artikels 56 EPU aus den gleichen
Grinden wie fur Hilfsantrag 1 nicht erfullt, da
Anspruch 1 wortgleich mit dem Anspruch 1 des

Hilfsantrags 1 ist.

Artikel 111 (2) EPU

Der Antrag zur Zurickverweisung an die
Einspruchsabteilung wurde bedingt fir den Fall
gestellt, dass der Hauptantrag als Artikel 83-konform
angesehen wiirde (Schriftsatz vom 29. Juni 2020, zweiter
Absatz) . Da dariber nicht entschieden werden muss, ist
die Bedingung nicht erftllt. Auch hat die
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung bereits die

Neuheit und erfinderische Tatigkeit von einem a&hnlichen
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Antrag wie dem Hilfsantrag 1 behandelt, sodass es
keinen besonderen Grund im Sinne des Artikels 11 VOBK
2020 gabe, der fir eine Zurickverweisung sprechen

wirde.

Artikel 112 (l)a) EPU

Es ist standige Rechtsprechung, dass eine Vorlagefrage
fiir die Entscheidung der Beschwerdekammer in der ihr
zugrunde liegenden Sache malgeblich sein muss
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
V.B.2.3.3).

Im vorliegenden Fall ist dies schon deshalb nicht
gegeben, da die Entscheidung auf Basis der von der
Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Zulassung
(Beriicksichtigung) wvon Antragen unmittelbar erfolgen
kann. Zudem trifft die der ersten vorgeschlagenen Frage
zu Grunde liegende Fallkonstellation hier nicht zu, da
der Schutzumfang des Anspruchs 7 des damaligen
Hilfsantrags 2 aus den oben angebenden Grinden (siehe
Punkt 1.1.2) nicht mit dem Schutzumfang des Anspruchs 2
identisch ist. Auch wurde die Zulédssigkeit des
Hauptantrags ausfihrlich diskutiert, sodass eine
Verletzung des rechtlichen Gehors - unabhangig von der
Frage der zeitlichen Anwendungsbereichs der VOBK 2020 -
schon deshalb nicht vorliegen kann. Die zweite Frage
betraf die Zulassigkeit des Hilfsantrags 2, die jedoch
irrelevant ist, da der Gegenstand des Hilfsantrags 2
ohnehin nicht erfinderisch ist. Deshalb ist eine
Vorlage der von der Beschwerdefilhrerin vorgeschlagenen
Rechtsfragen an die Grole Beschwerdekammer schon aus
diesen Gruinden nicht angezeigt. Eine Priufung der
weiteren Voraussetzungen des Artikel 112 (1)a) EPU

ertibrigt sich.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen
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G. Magouliotis E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



