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Sachverhalt und Antrdge .

Auf die europdische Patentanmeldung 79 102 315.3, die am
09, Juli 1979 unter Inanspruchnahme der Prioritdt aus der
Voranmeldung vom 13. Juli 1978 (DE-2 830 787) angemeldet
worden war, ist am 11. November 1981 das europdische
Patent 7081 mit 10 Anspriichen erteilt worden. Anspriiche 1,

4, 5 und 6 lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kri-
stallinen Metallsilikaten mit Zeolithstruktur aus Sili-
ziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metallhydroxiden,
dadurch gekennzeichnet, daB man die Kristallisation in
Abwesenheit von Alkali in einer wdssrigen L3sung von

Hexamethylendiamin vornimmt.

4. Aluminiumsilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1

bis 3.
5. Borosilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1 bis 3.

6. Metallsilikatzeolithe, hergestellt durch Kalzinieren
der aminhaltigen Form aus Zeolithen gem33 Anspruch 4

und 5."

Gegen diese Erteilung des europdischen Patents hat die Ein-
sprechende am 11. August 1982 Einspruch eingelegt und den
Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit beantragt. Die
Begriindung wurde unter anderem auf neue Entgegenhaltungen

gestiitzt.
Durch Entscheidung vom 13. Oktober 1983 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zuriickgewiesen. Die Zuriickweisung

wurde im wesentlichen damit begriindet, da8 der Gegenstand

.'c/ooﬂ
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des Patentanspruchs 1 sich in zwei wichtigen Merkmalen von
dem relevanten Stand der Technik, d.h. DE-A-2 442 240 (1)
und US-A-4 016 245 (6) unterscheide und daher neu sei. Es
gebe auch im Stand der Technik keine Anhaltspunkte, die die
Verwendung von Hexamethylendiamin bei der Herstellung von
Zeolithen naheliegend erscheinen lassen. Es sei als iiber-
raschend anzusehen, daB8 durch das>Verfahren des Streit-
‘patents direkt ein alkalifreier Zeolith hergestellt werden
kann. Die anderen Entgegenhaltungen seien im Priorit¥ts-
intervall verdffentlicht und daher - da die Priorit3t zu
Recht beansprucht sei - nicht zu beriicksichtigen; denn
Prioritdtsverlust trete nicht dadurch ein, das die Analysen-
ergebnisse in den Beispielen der Patentschrift einerseits
und den Prioritdtsunterlagen andererseits nicht identisch
seien. Es bestehe kein Grundsatz, wonach die prioritdts-
begriindende Anmeldung und die Nachanmeldung im Wortlaut
v6llig ibereinstimmen miiBten. Das Patent wurde in gedndertem
Umfang mit dem folgenden und nach wie vor geltenden An-

spruch 1 aufrechterhalten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kri-
stallinen Silikaten dreiwertiger Metalle mit Zeolith-
struktur aus Siliziumdioxid und Metalloxiden und/oder
Metallhydroxiden, dadurch gekennzeichnet, daB8 man die
Kristallisation in Abwesenheit von Alkali in einer

wissrigen L3sung von Hexamethylendiamin vornimmt."

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am

12. Dezember 1983 Beschwerde erhoben und diese am

12. Februar 1984 begriindet. Nach einem Bescheid der Kammer
vom 11, Februar 1985, in welchem die Gewdhrbarkeit der
Anspriiche 4 bis 6 und der Verwendungsanspriiche 7 bis 10
sachlich in Frage gestellt worden war, fand eine miindliche

Verhandlung am 26. November 1985 statt.

00570 ceeefoeoe
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Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin 138t sich, etws wie

folgt, zusammenfassen:

a)

b)

c)

Ein Patent kGnne keinen Bestand haben, dessen an-
spruchsgem&fe Kernaussage im Widerspruch zu der zu-
gehdrigen Patentheschreibung stehe, indem der Patent-
anspruch die Abwesenheit von Alkali fordere, die Bei-
spiele aber gerade das Arheiten in Gegenwart von Alkali
belegen. Dies werde auch durch die iibrige Beschreibung
bestdtigt, wonach die Verwendung natriumarmer, das
heiB8t natriumhaltiger Chemikalien fiir die Zeolith-
herstellung empfohlen und festgestellt werde, daB

Natriumspuren die Kristallisation beschleunigen.

Insbesondere habe die Patentinhaberin die prioritdts-
tragenden Natriumwerte in den Beispielen des Streitpa-
tents gegeniiber denen der Voranmeldung um eine ganze
Zehnerpotenz nach unten verschoben. Hierbei handle es
sich nicht um die Korrektur von Schreibfehlern, sondern
um eine durch die Offenbarung aus der Voranmeldung
nicht gestiitzte wesentliche Korrektur eines technischen
Sachverhalts; denn zu einer chemischen Anmeldung gehd-
ren stets die den Patentgegenstand belegenden Ausfiih-
rungsbheispiele, die eben hier unrichtig und nicht nach-
trdglich korrigierbar seien. All dies miisse den Priori-

tdtsverlust fir das Streitpatent nach sich ziehen.

Eindeutige und ohne weiteres verstdndliche Begriffe im
Anspruch lieBlen keine widerspriichliche Auslegung auf-
grund@ abweichender Definitionen in der Patentschrift
zu. Unter den gegebenen Umstidnden sei die Nacharbeit-
barkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gegeben

und das Patent offenbare keine fiir den Fachmann aus-

fihrbare Lehre.

ooo/.l'
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Der Prioritadtsverlust habe zur Folge, daB8 die DE-A-

2 817 576 (2) und DE-A-2 817 577 (3), die die Verwen-
dung vom Hexamethylendiamin ausdriicklich erwdhnen, das
Streitpatent neuheitsschddlich treffen. Zudem seien das
beanspruchte Verfahren und die Produkte nicht erfinde-
risch, weil sie im Vergleich zu den Ergebnissen nach
(1) keine wesentliche Verbesserung erzielen. Eine
weitere Verringerung des Alkaligehalts, unter

0,01 Gew %, habe bei Erhdhung des Amingehalts aufgrund
einer Extrapolation der Angaben in den Beispielen von

(1) erwartet werden kOnnen.

Wegen der Unklarheiten beziiglich des wirklichen Alkali-
gehaltes der Zeolithe in den Beispielen seien die Vor-
teile der dort mitgeteilten Ergebnisse zweifelhaft und
nicht zu beriicksichtigen. Obwohl es bekannt sei, das
die Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe mittels
Ionenaustausch und Kalzinierung zu asymptotischer An-
ndherung an einen Grenzwert ("Plateau") fiihre, werde
hbestritten, daB die Erzeugnisse des Streitpatents mit
niedrigem Alkaligehalt nicht auch nach iiblichen

Methoden erhalten werden kdnnten.

Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen.

Der Fachmann verstehe den Begriff "Abwesenheit"™ von Alkali

ohne Zweifel als "im wesentlichen frei" von solchen Ionen;

denn ein absoluter AusschluB8 von Natrium lasse sich wegen

dessen weiter Verbreitung als Verunreinigung in der Natur,

und damit in den natiirlichen Ausgangsstoffen fur die Zeo-

lithherstellung technisch nicht realisieren. Diese Interpre-

tation ergebe sich auch aus der Beschreibung. Dort werde

"Abwesenheit von" sinngemdB als "im wesentlichen frei von"

definiert (S. 3, 2. 11-12). Das bedeute, daB8 der Fachmann

einfach m6glichst alkaliarme Chemikalien verwenden solle (S.

3, 2. 19-20). Dieselbe Interpretation sei auch von einem

-ou/--o
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Gericht in den Vereinigten Staaten anerkannt worden. Dem-
gemdB sei das Verfahren ausfiihrbar und fiihre zu wesentlich
verbesserten Produkten, wie sie nach bekannten Methoden

nicht herstellbar seien.
Die Beschwerdefiihrerin beantragt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europiischen Patents.

Hilfsweise beantragt sie, die GroBe Beschwerdekammer mit

folgenden Rechtsfragen zu befassen:

1. Ist ein Anspruchsbegehren mit einer bestimmten techni-
schen Aussage (hier: Abwesenheit von Alkali) haltbar,
wenn die Beschreibung der Patentschrift durchgehend ge-
genteilige technische Anweisungen (hier: Anwesenheit
von Alkali, bzw. Natrium) gibt, also deutlich nicht der

Stlitzung des Anspruchsbhegehrens dient?

2. Ist eine filir das Anspruchsbegehren (im kennzeichnenden
Teil des Hauptanspruchs) wesentliche technische Kern-
aussage durch die Prioritdt der Ursprungsanmeldung noch
gedeckt, wenn diese Kernaussage gegeniiber der Ursprungs-
anmeldung betrdchtlich verdndert (hier: Zehnerpotenz)

worden ist?
Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen und das Patent mit den von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspriichen 1-5 mit
der MaBSgabe aufrechtzuerhalten, daB8 der erste Satz in der
Beschreibung auf Seite 3, Absatz 3, Zeilen 27 bis 28, durch
den folgenden Absatz ersetzt wird: "Die erfindungsgemis her-

gestellten Zeolithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung

cco/--c
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von Kohlenwasserstoffen, z. B. Crack-und Hydrocrackver-
fahren, Oligoherisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und
Alkylierungsreaktionen und fir die Umsetzung von Methanol
und/oder Dimethyldther zu ungesittigten Kohlenwasserstoffen

durch Spaltung bei erhShter Temperatur geeignet."
Hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit der weiteren Einschrinkung aufrechtzu-

erhalten, daB8 Anspriiche 4 und 5 gestrichen werden.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel

64 EPU; sie ist daher zul¥ssig.

Der Einwand, der Hauptanspruch sei nicht klar, ist unbe-
grindet; denn der patentgem3Be Vorschlag, das Verfahren in
Abwesenheit von Alkali durchzufiihren, riéhtet sich an den
Fachmann, der nicht am Wortlaut haftet, sondern sehr wohl
weil, daB es natriumfreie Chemikalien, wie sie in der
Technik zum Einsatz kommen, nicht gibt. Die Lehre nach
Anspruch 1 kann daher objektiv nur in dem Sinne verstanden
werden, bei der Zeolithherstellung filir weitestgehenden
AusschluB8 von Alkali dadurch zu sorgen, daB das AusmafB der
Alkaliverunreinigungen der zu verwendenden Ausgangsstoffe
mdglichst niedrig gehalten wird. Da nach Auffassung der
Kammer jeder Fachmann die technische Lehre der Anspriiche in
dieser Weise versteht, war eine dementsprechende Klar-

stellung des Anspruchswortlauts entbehrlich.

Sollte ein Fachmann gleichwohl durch den Anspruchswortlaut
nicht hinreichend informiert sein, so wiirden seine etwaigen
2weifel durch die Beschreibung ausgeriumt. Dort wird ausge-

fihrt, daB "alkalifrei" im Sinne der Erfindung "im wesent-

ooo/-on
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lichen frei von Natriumionen" bhedeutet (vgl. Seite 3, Zeilen
11 -12). In diesem Zusammenhang wird eigens darauf ver-
wiesen, daB der Restalkaligehalt der hergestellten Zeolithe
grundsdtzlich nur durch Verunreinigungen der als Einsatz-
stoffe verwendeten Chemikalien verursacht wird und das ganz
allgemein Na~arme Chemikalien bevorzugt werden (vgl. Seite
3, Z2eilen 12 - 21), Die Tatsache, daB Na-Spuren auch die
Kristallisation der Zeolithe beschleunigen k&nnen (vgl.
Seite 3, Zeilen 17 -18), widerspricht dieser Empfehlung
nicht, weil man eben m8glichst nur Na-Spuren zulassen
mdchte. Nach Auffassung der Kammer stehen die Lehre nach dem
Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents einerseits und
die Beschreibung andererseits nicht im Widerspruch zuein-
ander, sondern ergédnzen sich fiir das Verst3ndnis des Fach-
manns zwanglos, weil ihm sein Fachwissen diese Auslegung
nahelegt. Daher liegen die Voraussetzungen fiir die von der
Beschwerdefiihrerin formulierte Rechtsfrage Nr. 1 nicht vor.
Unter diesen Ums£§nden kann die Ausfiihrbarkeit des Verfah-
rens nicht in Frage gestellt werden; denn die Verfiigharkeit
solcher "alkalifreier", sprich weitgehend alkalifreier
Chemikalien steht auBer Frage (vgl. auch Patentbeschreibung
Seite 3, Zeilen 14 - 24). Die Erfindung ist daher so deut-
lich und vollstindig offenbart, daB ein Fachmann sie aus-

fihren kann.

Gleichfalls ins Leere geht der Einwand, daB8 dem vorliegenden
Patent das beanspruchte Prioritdtsrecht nicht zukomme. Die
Betrachtungsweise der Beschwerdefiihrerin, wonach die Korrek-
tur des Natriumgehalts der nach einigen Beispielen der Vor-
anmeldung hergestellten 2eolithe um eine Zehnerpotenz zum
Prioritdtsverlust fihren miisse, verkennt zunichst, dag die
Prioritdt flir des Merkmal der alkalifreien Zeolithher-
stellung im vorliegenden Fall nicht durch diese Beispiele,
sondern durch die breitere Offenbarung aus Anspruch 1 und

Seite 6 der Voranmeldung getragen wird.

ooo/ooo
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Aber selbst wenn es auf das AusmaB der Alkalifreiheit der
Zeolithe entscheidend ankommen sollte, so sieht die Kammer
keinen AnlaB, die Richtigkeit der gegeniiber der Voranmeldung
korrigierten Werte in Frage zu stellen; denn die Verfahrens-
maBnahmen, die das Verfahrensergebnis zwangsldufig fest-
legen, sind unverdndert geblieben. Zudem hat die beweis-
pflichtige Einsprechende und Beschwerdefiihrerin weder be-
hauptet, noch glaubhaft gemacht, daB die korrigierten Werte
tatsdchlich nicht erhalten werden. Die geriigten Beispiele
haben daher den Rahmen ihrer urspriinglichen Offenbarung

nicht verlassen, sondern sind - derzeit unwiderlegbar -

lediglich beziiglich eines einzigen Analysenwertes, gemessen

am Verfahrensprodukt, berichtigt worden. Dies hat zur Folge,
daB das vorliegende Patent in allen seinen hier zur Debatte
stehenden Ausfiihrungsformen den Altersrang der Voranmeldung

genieBt.

Nebenbei sei darauf hingewiesen, daf trotz Korrektur des
Na,0-Werts um eine Zehnerpotenz die korrigierten Werte
(0,002 oder 0,0035 %) nicht wesentlich unter dem unveridndert
gebliebenen Natriumgehalt von 0,004 Gew.-% aus Beispiel 1
der europdischen Patentanmeldung liegt, das mit dem der

Voranmeldung inhaltsgleich ist.

Bei dieser klaren Sachlage konnte auch dem Antrag der Be-
schwerdefiihrerin, die Rechtsfrage Nr. 2 zur Priorit3dt der
GroBen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht entsprochen

werden.

Von den beiden Entgegenhaltungen, die vor dem Prioritdtstag
des Streitpatents verdffentlicht wurden, kommt (1) dem
Patentgegenstand (1) am ndchsten. Dieses Dokument beschreibt
ein Verfahren zur Herstellung kristalliner, stickstoffhal-

tiger Zeolithe in Gegenwart prim3rer Amine, wie 2z.B: Propyl-

.../.oo
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amin. Die so hergestellten synthetischen Zeolithe sollen
bereits einen verringerten Alkaligehalt, und zwar nicht mehr
als 0,2 %, aufweisen. Obwohl in Gegenwart von betrdchtlichen
Mengen von Natrium gearbeitet wird (bis zu einem Drittel im
Verh3ltnis zum angewandten Siliziumdioxid; siehe Beispiele
1, 13, 15 und 23), schwanken die besten Ergebnisse mit n-
Propylamin zwischen 0,01 und 0,07 % Na,0 (mit Isopropylamin
und Xthylamin zum Teil "weniger" als 0,01 %; siehe Zahlen-
werte fir Beispiele 8 und 12 in Tabellen I, Seite 16, und
I, Seite 17). Der Alkaligehalt steigt im Falle h&herer
Amine (Tabelle II, Beispiele 13 bhis 26). Die Produkte sollen
"direkt als Katalysator(en) ohne zwischengeschaltete Vorkal-
zinierung und Kationenaustausch verwendet werden” k&nnen (S.
3, Z. 17-19). Doch zeigt das einzige relevante Verwendungs-
beispiel nur die Verwendung eines Zeoliths, der. zuvor einem
Ionenaustausch mit Ammoniumchlorid unterworfen und dann

kalziniert wurde (S. 17, letzter Absatz, und S. 18, zZ. 1-4).

Gegeniiber diesem Stand der Technik bestand die technische
Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Zeolithen bereit-
zustellen, das in einem Zuge, d.h. ohne komplizierten Ionen-
austausch zu Zeolithen mit weiter verringertem Alkaligehalt
fiihrt. Zur L&sung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, die
Kristallisation des Zeoliths (im wesentlichen) in Abwesenheit
von Alkali in einer wissrigen L&sung von Hexamethylendiamin
durchzufiihren. Die durch Kalzinierung erhaltenen Weiterver-
arbeitungsprodukte zeigen ohne Ionenaustausch einen Natrium-
gehalt von 0,002 bis 0,004 Gew % bei Zusatz von Aluminium-
silikat (Beispiele 5 und 1) und einen solchen von 0,0035 bis
0,008 Gew % bei Zusatz von Boro-bzw. Arsensilikat (Beispiele
7 bzw. 9). Aufgrund dieser Resultate erscheint es glaubhaft,

da8 die bestehende Aufgabe auch tatsdchlich geldst wird.

ceeSoon
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Keines der hier vorgeschlagenen beiden LOsungsmerkmale ist in
den relevanten Entgegenhaltungen offenbart. Der Gegenstand
von Anspruch 1 ist daher neu.

Es ist daher zu priifen, ob die vorgeschlagene L3sung auf er-

finderischer Tdtigkeit beruht.

Hierfir ist von Bedeutung, da8 der Stand der Technik die
Anwendung betrdchtlicher Mengen von N320 vorschreibt, bei-
spielsweise in Form von Natriumaluminat oder von Natrium~
silikat, um das $i0, in L6sung zu bringen und die Kristalli-
sation zu f6fdern. So verwendet Entgegenhaltung (1) in allen
BeiSpfelen Naj;O0-Mengen von bis zu einem Drittel der SiO,-
Mengen. Auch Entgegenhaltung (6) folgt dieser Herstellungs-
weise, die der Bildung der Zeolithe in der Natur nachgebildet
ist. Diese Besonderheit des gesamten Standes der Technik wird
von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten. Demgegeniiber
stellt die Verfahrensweise nach dem vorliegenden Patent eine
Abkehr vom bekannten Konzept der jahrzehntelang im grosSen
Umfang ausgeiibten und diesbeziiglich unverdndert gehliebenen
Zeolith-Herstellung dar, was schon insofern ein Wagnis
hedeutet, als zumindest ungewiB war, ob und unter welchen
Bedingungen auf die Rolle des als LOsungsvermittlers fir die
zeolithbildenden Oxide und gleichzeitig als Kristallisations-
beschleuniger wirkenden Natriumoxids verzichteﬁ werden

kSnnte.

Aber selbst wenn man unterstellen wollte, daB8 der Fachmann im
Hinblick auf die aufgahengemdB anvisierte Verringerung des
Alkaligehalts der Zeolithe an dessen Reduzierung bereits in
den Ausgangsstoffen gedacht und die schwerwiegenden Bedenken
bezliglich der Doppelrolle des Alkalis beiseite gestellt
héitte, wdre er aufgrund des Standes der Technik nicht zu der
Er-kenntnis nach dem Streitpatent gelangt, daB es hierzu

gerade des gleichzeitigen Einsatzes von Hexamethylendiamin

noo/aoo
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bedarf; denn hierzu gibt der Stand der Technik keine
Anregung. 2war war die Herstellung von Zeolithen in Gegenwart
von Aminen in allgemeiner Form (allerdings in Gegenwart
wesentlicher Alkalimengen) bekannt, doch konnten die bei
Verwendung gerade von Hexamethylendiamin unstreitig auf-
tretenden und aufgabengemdB anvisierten Vorteile nicht
erwartet werden. Entgegenhaltung (1) zeigt, daB die Ver-
ldngerung der Methylenkette die Ergebnisse verschlechtert
(vgl. Beispiele 13 - 26 in Verbindung mit Tabelle II, S. 17).
Entgegenhaltung (6) verwendet Kthylendiamin mit dem Ergebnis
eines Gehaltes von mehr als 0,02 Gew % Natrium (dies ent-
spricht 0,01 Mol% Na,0, bezogen auf Al,03, gemdB Tahelle 2a,
Spalte 11, wie man dem Vergleich von Spalte 9, Zeilen 18 und
22, entnehmen kann). Die Werte mit diesem Diamin sind also
viel schlechter als die mit dem entsprechenden Monoamin nach
Beispiel 12 von (1). Der Fachmann hatte daher keinen Anlas,
bei Verwendung ldngerkettiger Diamine im Vergleich zu (1)

ginstigere Ergebnisse zu erwarten.

10.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der darauf riickbezogenen
Unteranspriiche 2 und 3 beruht folglich auf erfinderischer

Tdtigkeit.

11. Die unmittelbaren Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens
enthalten Hexamethylendiamin in den intrakristallinen Poren
eingelagert (Seite 3, Zeilen 41 - 42). 2wei spezifische

. Varianten, die Aluminium- und die Borosilikatzeolithe sind
ausdriicklich in Anspruch genommen (Anspriiche 4 und 5). Sie
sind daher ebenso wie die zu ihrer Herstellung verwendeten
Verfahren nach Anspruch 1 neu. Ihre
Definition durch Verfahrensparameter ("product-by-process")
ist gerechtfertigt, weil die genaue Struktur dieser Zeolithe

unbekannt ist.
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Solche Anspriiche miissen allerdings in einem absoluten, d.h.
verfahrensunabhingigen Sinne interpretiert werden. Wenn, wie
im vorliegenden Fall, die Gegenstinde solcher Anspriiche als
solche neu sind, so sind sie doch nicht schon deswegen er-
finderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist
(vgl. "Anspruchskategorien /IFF" T 150/82, ABl 771984, 309
sowie Entscheidung in T 248/85 vom 21. Januar 1986, wird
verﬁffentlicht); vielmehr muB das beanspruchte Erzeugnis, um
patentfdhig zu sein, als solches eine gegeniiber dem Stand der
Technik nicht naheliegende L8sung einer eigenen technischen

Aufgabe sein.

Nichstkommender Stand der Technik hinsichtlich der Zeolithe
der Anspriiche 4 und 5 ist wiederum (1), worin kristalline,
stickstoffhaltige Zeolithe mit einem verringerten Alkali-
gehalt offenbart sihd, die nach Kalzinierung als Katalyssa-
toren dienen kBnnen. Die technische Aufgabe gegeniiber diesem
Stand der Technik besteht darin, hinsichtlich ihres Alkali-
gehalts weiter verbesserte Vorprodukte fiir solche Katalysa-
toren bereitzustellen. Diese Aufgabe wird gem3B8 den beiden
Stoffanspriichen dadurch geldst, daB neue Vorldufer
("precursors") filir kalzinierte Zeolithe geschaffen werden.
Diese Vorldufer unterscheiden sich von den Erzeugnissen nach
(1) auBer der Art der eingelagerten Amine bhesonders

hinsichtlich der HBhe ihres Alkaligehalts.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, daB8 Zeolithe, die als
Katalysatoren oder Vorldufer von solchen bekannt waren, bis-
her nicht in dieser Qualit&t, 4. h. mit so niedrigem Alkali-
gehalt, zur Verfiigung standen (vgl. Patentschrift s. 2, Z.

22 - 25), Ferner wurde auf ihre erfolglosen Bemiihungen hinge-
wiesen, bekannte Zeolithe mit hSherem Alkaligehalt durch
wiederholten Ionenaustausch und anschlieBSende Kalzination von

Restalkali zu befreien. Auch im allgemeinen Fachwissen oder
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in der Literatur sei keine Methode bekannt, die so niedrige

Alkaliwerte wie diejenigen des Streitpatents liefere.

Die Beschwerdefiihrerin hat zwar einger3umt, daB die iiblichen
Methoden, d.h. Ionenaustausch und Kalzinierung nur asympto-
tisch zu einem "Platesau", d.h. einem Grenzwert des Natrium-
gehalts fiihren (vgl. (1), S. 7, 2. 17 - 21), sie bestreitet
allerdings, daB keinerlei Mdglichkeit zur Entfernung des
Restalkalis bestanden habe. Sie war aber nicht in der Lage,
eine konkrete hierfilir geeignete Methode zu nennen oder

mindestens in den Grundziigen zu entwerfen.

Die Kammer vermag sich aus eigener Sachkunde weder die Behauptung
der Beschwerdefiihrerin noch die Behauptung der Beschwerdegegnerin
Zu eigen zu machen. Immerhin neigt die Kammer mehr der Auffassung
der Beschwerdegegnerin zu, denn wenn bereits der Stand der
Technik in der Lage gewesen sein sollte, Zeolithe mit einem so
niedrigen Alkaligehalt herzustellen, wie sie nach der Lehre des
Streitpatents erhalten werden, so hitte dieses Wissen sicher
seinen Niederschlag in der Fachliteratur oder in einem belegbaren
Fachwissen gefunden. Aus der Tatsache, daB dies nicht der Fall
ist, glaubt die Kammer schlieBen zu k6énnen, daB erstmals die
Lehre nach dem europdischen Patent 7 081 Zeolithe in der

erwiinschten Qualit&t herstellbar machte.

Aber unabhédngig hiervon reicht es in einem Einspruchsverfahren
nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer
nicht belegharen Behauptung angreift. Es ist zwar richtig, das
gem3B8 Artikel 114 (1) EPU in den Verfahren vor dem Europdischen
Patentamt das Europdische Patentamt den Sachverhalt von Amts
wegen ermittelt, wobei es weder auf das Vorbringen noch auf die
Antrdge der Beteiligten heschrinkt ist. Wenn aber das Europdische
Patentamt nicht in der Lage ist, den Sachverhalt im Wege der
Amtsermittlung festzustellen, so trifft dieser Nachteil den
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Beteiligten, der sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung

stitzt.

So liegt es im vorliegenden Fall. Beide Parteien stellen hin-
sichtlich des Erreichens der gewilinschten Alkalifreiheit ent-
gegengesetzte Behauptungen auf. In einem solchen Fall geht es zu
Lasten des angreifenden Einsprechenden, wenn er seine Behauptung,
die die erfinderische Tadtigkeit erschiittern kdnnte, nicht zu be-
legen vermag. Es wdre Aufgabe der Einsprechenden gewesen, eine
Methode des Standes der Technik zu benennen, nach der es vor dem
Anmeldetag mdglich gewesen ist, Zeolithe mit der gleichen Alkali-
freiheit wie nach dem vorliegenden Patent auf einem anderen Wege
herzustellen. Eine solche geeignete Methode konnte die Einspre-
chende nicht nennen; sie ist auch fiir die Kammer nicht ersicht-
lich. Daher kann die Behauptung der Einsprechenden nur als eine
unbewiesene Vermutung behandelt werden, die der Annahme nicht
entgegenstehen kann, daB8 das erteilte europdische Patent auf

erfinderischer Tatigkeit beruht.

14. Die Kammer hat davon abgesehen, den-Beteiligten eine Mit-
teilung gem38 Regel 58 (4) EPU zuzustellen. Nach dieser Be-
stimmung, die gem3B8 Regel 66 (1) EPU im Beschwerdeverfahren
entsprechend anzuwenden ist, hat die Beschwerdekammer, bevor
sie die Aufrechterhaltung des europdischen Patents in ge-
dndertem Umfang beschlieBt, den Beteiligten mitzuteilen, in
welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabh-
sichtigt, und die Beteiligten aufzufordern, innerhalb eines
Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der
das Patent aufrechterhalten werden so0ll, nicht einverstanden

sind.

Die Kammer hat das Patent im Umfang der Anspriiche 1 bis 5
sowie mit zwei geringfiigigen Anderungen in der Beschreibung
aufrechterhalten, wihrend die Einspruchsabteilung das Patent

im Umfang der Anspriiche 1 bis 10 aufrechterhalten hatte. Geht
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man von dem reinen Wortlaut der Regel 58 (4) EPU aus, so wire
zweifellos auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung nach
Regel 58 EPU an die Beteiligten erforderlich gewesen, da der
Umfang des Patents durch Streichung der Anspriiche 6 - 10 -
nédmlich eines Stoffanspruchs und s&mtlicher Verwendungs-
anspriiche und durch eine - wenn auch geringfiigige - Anderung

der Beschreibung gedndert worden ist.

Die Kammer ist jedoch der Ansicht, da8 Regel 58 (4) nicht nur
gemdB8 ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn ungd

Zweck im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist.

Die Kammer hat bereits Zweifel, ob Regel 58 (4) EPU auch dann
immer anzuwenden ist, wenn vor der Kammer eine miindliche Ver-
handlung stattgefunden hat. Diese Zweifel hat die Kammer,
weil nach ihrer Auffassung durch Regel 58 (4) EPU sicherge-
stellt werden so0ll, daB8 im Einspruchsverfahren dem Grundsatz
des rechtlichen Gehdrs, der in Artikel 113 EPU niedergelegt

ist, Rechnung getragen wird.

Die Kammer erkennt an, da8 die Bestimmung der Regel 58 (4)
EPU ihre generelle Berechtigung hat, wenn keine mindliche
Verhandlung stattgefunden hat, das Patent vielmehr im
schriftlichen Verfahren in gedndertem Umfang aufrechterhalten
werden soll. Im schriftlichen Verfahren erscheint es der
Kammer generell erforderlich zu sein, die Parteien schrift-
lich iber eine beabsichtigte Aufrechterhaltung des Patents in

geandertem Umfang zu unterrichten.

Diese offensichtliche Notwendigkeit einer Mitteilung nach
Regel 58 (4) EPU besteht dagegen in einem Verfahren mit miind-
licher Verhandlung nicht in gleichem MagSe; denn in einer
miindlichen Verhandlung wird der Gegenstand des Verfahrens mit
den Parteien ausfihrlich erSrtert. Die miindliche Verhandlung

ist daher die heste Form, das rechtliche Gehdr den Parteien
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zu gewdhren. Findet eine miindliche Verhandlung nicht statt,
so missen andere Garantien geschaffen werden, die sicher-
stellen, daB8 den Parteien das rechtliche Gehdr in ausreichen-
dem MaBe gewdhrt wird. Eine solche Garantie im schriftlichen
Verfahren stellt die Mitteilung nach Regel 58 (4) EP{ dar.
Sie erscheint daher im schriftlichen Verfahren unabweisbar
notwendig, so daB8 in einem schriftlichen Verfahren eine

Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU immer zu erfolgen hat.

In einem Verfahren mit miindlicher Verhandlung besteht dagegen
diese unabweisbare Notwendigkeit nicht generell, da die
Parteien in der mindlichen Verhandlung ausreichend Gelegen-
heit haben, zu einem Vorschlag der Aufrechterhaltung des
europdischen Patents in gedndertem Umfang Stellung zu nehmen.
Nur in den F3dllen, in denen es den Parteien nicht zuzumuten
ist, eine endgliltige Stellungnahme zur Aufrechterhaltung in
gedndertem Umfang bereits in der miindlichen Verhandlung
abzugeben, etwa weil die Knderungen so tiefgreifend oder so
zahlreich sind, da8 ihre Tragweite nicht sofort iibersehen
werden kann, wdre zur Gewdhrung eines ausreichenden recht-
lichen Gehdrs auch nach einer miindlichen Verhandlung eine
Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU erforderlich. Handelt es
sich dagegen um Anderungen, deren Bedeutung von der Partei
oder ihrem sachkundigen Vertreter - notfalls nach einer
Unterbrechung der miindlichen Verhandlung zum Zwecke der
parteiinternen Beratung - iliberblickt werden kdnnen, so er-
ibrigt sich die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4)
EPU. Das Gleiche gilt, wenn die beabsichtigte Anderung zwar
sehr weitreichend oder umfangreich ist, die Kammer aber diese
inderung den Parteien vor der miindlichen Verhandlung durch
eine Zwischenverfiigung bekannt gegeben hatte. In allen diesen
Fdllen kann nach Ansicht der Kammer auf eine Zustellung der
Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU verzichtet werden, weil
ihrem Sinn und Zweck bereits in geeigneter Weise Rechnung ge-

tragen ist.
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Nach Auffassung der Kammer ist somit eine Mitteilung nach
Regel 58 (4) EPU nur dann erforderlich, wenn ohne diese
Mitteilung den Parteien das fechtliche Gehdr nicht aus-
reichend gewdhrt wiirde. Es bedarf dasher in jedem Einzelfall
der Prifung, ob eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU
geboten ist oder nicht. Diese Priifung muB8 mit groBSer Sorgfalt
erfolgen, da der Grundsatz der Gewdhrung des rechtlichen
GehSrs eines der wesentlichsten Prinzipien fiir ein gerechtes
Verfahren darstellt. Fir diese Priifung ist die Kammer vomn
Europdischen Patentiibereinkommen in besonderem Mage befdhigt;
denn anders als die in erster Instanz entscheidende Ein-
spruchsabteilung ist die Richterbank der Kammer immer mit
mindestens einem rechtskundigen Mitglied besetzt (vgl.
Artikel 19 (2) und 21 (4) EPH). Diese Zusammensetzung der
Kammer garantiert in denkbar hohem MaBe, daB8 in einem
Einspruchsbheschwerdeverfahren den Parteien das rechtliche
Geh3r ausreichend gewd8hrt wird. Der Unterschied in der Be-
setzung von Einspruchsabteilung und Kammer rechtfertigt daher
eine unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPU. Vor
einer Aufrechterhaltung des europdischen Patents in ge&nde-
rtem Umfang sollte daher im Verfahren vor der Einspruchsab-
teilung regelm@Big auch dann eine Mitteilung nach Regel 58
(4) EPU den Parteien zugestellt werden, wenn eine miindliche
Verhandlung stattgefunden hat; wdhrend im Einspruchsbeschwer-
deverfahren die Kammer von Fall zu Fall entscheidet, ob die
Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU notwendig
erscheint oder nicht. In Zweifelsfdllen wird auch die Kammer
der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) immer den
Vorzug geben, damit sichergestellt ist, daB8 das rechtliche

GehSr den Parteien in jedem Falle ausreichend gewdhrt wird.
Diese unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPU vor

Einspruchsabteilung und Kammer steht auch mit dem Text des

ibereinkommens in Einklang; denn Regel 66 (1) EBPY schreibt
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nicht vor, daB8 Regel 58 (4) EPU im Beschwérdeverfahren anzu-
wenden sei, sondern bestimmt, das die fir die erste Instanz
geltenden Vorschriften im Beschwerdeverfahren "entsprechend"
anzuwenden sind. Das bedeutet, daa bei der Anwendung der

gleichen Verfahrensvorschriften die dargelegten Unterschiede
in der Besetzung der rechtsprechenden Organe berlicksichtigt

werden miissen.

Wendet man die vorstehend dargelegten Grundsdtze auf den vor-
liegenden Fall an, so konnte die Kammer auf die Zustellung
einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU verzichten. Die Ande-
rung des Umfangs des Patents bestand lediglich in der ersatz-
losen Streichung der Anspriiche 6 - 10, wobei der wesentliche

Inhalt der Verwendungsanspriiche 7 - 10 fast wortgleich in die

‘Beschreibung aufgenommen wurde. Diese Anderung ist in ihren

00570

Auswirkungen auf den Schutzbereich des Patents sehr leicht zu
iberblicken, so daB8 die miindliche Erdrterung dieser Anderung
in der mindlichen Verhandlung fiir die Gewdhrung des recht-
lichen Gehdrs ohne weiteres ausreicht. Auch die Parteien
haben in der miindlichen Verhandlung nicht 2zu erkennen ge-
geben, daB8 sie zur Priifung dieser Knderung eine l3ngere
Bedenkzeit - etwa eine Unterbrechung der miindlichen Ver-
haﬁdlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - bendtigten.
Eine solche Notwendigkeit war auch filir die Kammer nicht er-
sichtlich. Von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58
(4) EPli ist daher zu Recht abgesehen worden.
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19. Nach Artikel 112 (1) EPU befast die Beschwerdekammer von
Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die GroS8le
Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung fir erforder-
lich h&lt. Es ist bereits oben unter 3. bis 5. des Ndheren
dargelegt, daB die Kammer eine Entscheidung der GroSien Be-
schwerdekammer fir die von der Beschwerdefliihrerin formu-
lierten Fragen nicht fiir erforderlich hdlt. Dariiber hinaus
liegen aber die generellen Voraussetzungen fir eine Vorlage
an die GroBe Beschwerdekammer nicht vor, denn die GroSe
Beschwerdekammer kann nur zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsanwendung befaBt werden oder wenn sich eine Rechts-
frage von grunds3dtzlicher Bedeutung stellt. Beide Vor-
aussetzungen liegen hier nicht vor, da die Rechtsanwendung
im vorliegenden Fall im Rahmen einer bestehenden Recht-
sprechung zur Frage des Verstdndnisses des Durchschnitts-
fachmannes erfolgt. Die Kammer weicht dabei nicht von der
Rechtsprechung einer anderen Kammer ab, noch entscheidet sie
eine Rechtsfrage von grunds3dtzlicher Bedeutung, an deren Be-
antwortung ein allgemeines Interesse fiir die Zukunft be-
stiinde. Die Kammer wendet vielmehr bewdhrte Rechtsgrundsdtze
auf einen einzelnen Fall an. Daher kommt eine Befassung der

GroB8en Beschwerdekammer nicht in Betracht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird im Umfang der Anspriiche 1 bis 5, wie

beantragt, sowie mit den folgenden Knderungen, aufrechter-

halten:
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In der Beschreibung, S. 3, Absatz 3 ist Satz 1, 2Z. 27 -

28, zu streichen und durch den unter VIII erwdhnten

Absatz zu ersetzen.

Auf S. 3, Absatz 4, Zeile 43, ist hinter dem Wort

(b)
"Verbrennen" einzufiigen: "(Kalzinieren)".
3. Der Antrag, die GroRe Beschwerdekammer mit den von der

Beschwerdefiihrerin vorgelegten Rechtsfragen zu befassen,

wird abgelehnt,.
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