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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die europàische Patentanmeldung 79 102 315.3, die ant 

09. Juli 1979 unter Inanspruchnahme der Prioritt aus der 

Voranmeldung vom 13. Juli 1978 (DE-2 830 787) angemeldet 

worden war, ist am 11. November 1981 das europische 

Patent 7081 mit 10 AnsprUchen erteilt worden. AnsprUche 1, 

4, 5 und 6 lauteten: 

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kri-

stallinen Metalisilikaten mit Zeolithstruktur aus Si].i-

ziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metalihydroxiden, 

dadurch gekennzeichnet, daB man die Kristallisation in 

Ahwesenheit von Alkali in einer wässrigen L6sung von 

Hexamethylendiamin vornimmt. 

4. Aluminiumsilikatzeo].jthe, hergesteilt nach Anspruch 1 

his 3. 

5. Borosilikatzeolithe, hergestelit nach Anspruch 1 his 3. 

6. Metallsilikatzeolithe, hergestellt durch Kaizinieren 

der aminhaltigen Form aus Zeolithen gemB Anspruch 4 

und 5." 

II. Gegen diese Erteilung des europischen Patents hat die Em-

sprechende am 11. August 1982 Einspruch eingelegt und den 

Widerruf des Patents wegen mangeinder Neuheit heantragt. Die 

Begründung wurde unter anderem auf neue Entgegenhaltungen 

gestlitzt. 

III. Durch Entscheidung vom 13. Oktoher 1983 hat die Einspruchs-

ahteilung den Einspruch zurickgewiesen. Die Zuriickweisung 

wurde im wesentlichen damit hegrUndet, daB der Gegenstand 

00570 	 .../... 



2 	 T 219/83 

des Patentanspruchs 1 sich in zwei wichtigen Merkmalen von 

dem rele.vanten Stand der Technik, d.h. DE-A-2 442 240 (1) 

und US-A-4 016 245 (6) unterscheide und daher neu sei. Es 

- 

	

	 gehe auch im Stand der Technik keine Anhaltspunkte, die die 

Verwendung von Hexarnethylendiamin hei der Herstellung von 

• 	 Zeo].ithen nahe].iegend erscheinen lassen. Es sei als Uher- 

raschend anzusehen, daZ durch das Verfahren des Streit-

-patents direkt ein alkalifreier Zeolith hergestellt werden 

kann. Die anderen Entgegenhaltungen seien im Prioritts-

intervall ver6ffentlicht und daher - da die Prioritgt zu 

Recht heansprucht sei - nicht zu herUcksichtigen; denn 

Priorjttsverlust trete nicht dadurch em, daZ die Analysen-

ergehnisse in den Beispie].en der Patentschrift einerseits 

und den Prioritdtsunterlagen andererseits nicht identisch 

seien. Es hestehe kein Grundsatz, wonach die prioritts-

hegrUndende Anmeldung und die Nachanmeldung im Wortlaut 

v6llig ühereinstimmen mUten. Das Patent wurde in gendertem 

Umfang mit dem folgenden und nach wie var 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, daB man die 

Kristallisation in Ahwesenheit von Alkali in einer 

wssrigen Lösung von Hexamethylendiamin vornlmmt." 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

12. Dezember 1983 Beschwerde erhohen und diese am 

12. Februar 1984 hegrUndet. Nach einem Bescheid der Kammer 

yam 11. Februar 1985, in welchem die Gewhrharkeit der 

AnsprUche 4 his 6 und der VerwendungsansprUche 7 his 10 

sachlich in Frage gestelit worden war, fand eine mindliche 

Verhandlung am 26. November 1985 statt. 
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I. 

V. 	Das Vorbringen der Beschwerdefjjhrerjn lt sich, etwa wie 

folgt, zusarnrnenfa ssen: 

a) 	Ein Patent k6nne keinen Bestand hahen, dessen an- 

spruchsgemae Kernaussage irn Widerspruch zu der zu-

gehörigen Patentheschreihung stehe, indern der Patent-

anspruch die Ahwesenhejt von Alkali fordere, die Bei-

spiele aher gerade das Arheiten in Gegenwart von Alkali 

helegen. Dies werde auch durch die Uhrige Beschreihung 

hesttigt, wonach die Verwendung natriurnarmer, das 

heiBt natriumhaltiger Chernikalien für die Zeolith-

herstellung ernpfohlen und festgestellt werde, daB 

Natriurnspuren die Kristallisation heschleunigen. 

h) 	Inshesondere hahe die Patentinhaherin die prioritts- 

tragenden Natriurnwerte in den Beispielen des Streitpa- 

tents gegenUher denen der Voranmeldung urn eine ganze 

Zehnerpotenz nach unten verschohen. Hierhei handle es 

sich nicht urn die Korrektur von Schreihfehlern, sonderri 

urn eine durch die Offenharung aus der Voranmeldung 

nicht gestUtzte wesentliche Korrektur eines technischen 

Sachverhalts; denn zu einer chernischen Anrneldung geh6-

ren stets die den Patentgegenstand helegenden Ausfüh-

rungsheispiele, die ehen hier unrichtig und nicht nach-

trdglich korrigierhar seien. All dies mUsse den Priori-

ttsverlust für das Streitpatent nach sich ziehen. 

c) 	Eindeutige und ohne weiteres verstndliche Begriffe irn 

Anspruch lieBen keine widersprüchliche Auslegung auf- 

grund ahweichender Definitionen in der Patentschrift 

zu. Unter den gegehenen Urnstnden sei die Nacharheit- 

harkeit des heanspruchten Gegenstandes nicht gegehen 

und das Patent offenhare keine für den Fachrnann aus-

fUhrhare Lehre. 
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d) Der Prioritgtsverlust hahe zur Folge, daB die DE-A-

2 817 576 (2) und DE-A-2 817 577 (3), die die Verwen-

dung vom Hexamethylendiamin ausdrUck].ich erwhnen, das 

Streitpatent neuheitsschdlich treffen. Zudem seien das 

heanspruchte Verfahren und die Produkte nicht erfinde-

risch, weil sie im Vergleich zu den Ergehnissen nach 

(1) keine wesentliche Verhesserung erzielen. Eine 

weitere Verringerung des Alka].igehalts, unter 

0,01 Gew %, hahe hei Erh5hung des Amingehalts aufgrund 

einer Extrapolation der Angahen in den Beispie].en von 

(1) erwartet werden k6nnen. 

e) Wegen der Unklarheiten hezUglich des wirklichen Alkali-

gehaltes der Zeolithe in den Beispielen seien die Vor-

teile der dort mitgeteilten Ergehnisse zweifelhaft und 

nicht zu heriicksichtigen. Ohwohl es $ekannt sei, daB 

die Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe mittels 

Ionenaustausch und Kalzinierung zu asymptotischer An-

nherung an einen Grenzwert ("Plateau") führe, werde 

hestritten, daB die Erzeugnisse des Streitpatents mit 

niedrigem Alkaligehalt nicht auch nach Ublichen 

Methoden erhalten werden k3nnten. 

VI. Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorhringen entgegen. 

Der Fachmann verstehe den Begriff "Ahwesenheit" von Alkali 

ohne Zweifel als "jm wesentlichen frei" von solchen lonen; 

denn ein absoluter AusschluB von Natrium lasse sich wegen 

dessen weiter Verhreitung als Verunreinigung in der Natur, 

und damit in den natürlichen Ausgangsstoffen für die Zeo- 

lithherstellung technisch nicht realisieren. Diese Interpre- 

tation ergehe sich auch aus der Beschreihung. Dort werde 

"Ahwesenheit von" sinngemB als "im wesentlichen frei von" 

definiert (S. 3, Z. 11-12). Das hedeute, daB der Fachmann 

einfach möglichst alkaliarme Chemikalien verwenden solle (S. 

3, Z. 19-20). Dieselhe Interpretation sei auch von einem 
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Gericht in den Vereinigten Staaten anerkannt worden. Dem-

gem3 sei das Verfahren ausfUhrhar und fUhre zu wesentlich 

verhesserten Produkten, vie sie nach hekannten Methoden 

nicht herstellhar seien. 

VII. Die BeschwerdefUhrerjn heantragt 

die Aufhehung der angefochtenen Entscheidung und den 

Widerruf des europischen Patents. 

Hilfsweise heantragt sie, die Groe Beschwerdekammer mit 

folgenden Rechtsfragen zu hefassen: 

1. 1st ein Anspruchshegehren mit einer hestimmten techni-

schen Aussage (bier: Ahwesenheit von Alkali) haithar, 

wenn die Beschreibung der Patentschrift durchgehend ge-

genteilige techniache Anweisungen (hier: Anwesenheit 

von Alkali, hzw. Natrium) gibt, also deutlich nicht der 

Stützung des Anspruchshegehrens dient? 

2. 1st eine für das Anspruchshegehren (im kennzeichnenden 

Teil des Hauptanspruchs) wesentliche technische Kern-

aussage durch die Prioritt der Ursprungsanmeldung noch 

gedeckt, wenn diese Kernaussage gegenüher der Ursprungs-

anmeldung hetrchtlich verndert (hier: Zehnerpotenz) 

worden ist? 

VIII .Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaherin) heantragt, 

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent mit den von der 

Einspruchsahteilung aufrechterhaltenen Ansprüchen 1-5 mit 

der MaBgahe aufrechtzuerhalten, da,2 der erste Satz in der 

Beschreihung auf Seite 3, Ahsatz 3, Zeilen 27 bis 28, durch 

den folgenden Ahsatz ersetzt wird: "Die erfindungsgem 	her- 

gesteliten Zeo].ithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung 
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von Koblenwasserstoffen, z. B. Crack-und Hydrocracjcver-

fahren, Oligomerisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und 

Alkylierungsreaktionen und für die Umsetzung von Methanol 

und/oder Dimethylther zu ungesttigten Kohlenwasserstoffen 

durch Spaltung hei erhhter Temperatur geeignet." 

Hilfsweise heantragt sie, 

das Patent mit der weiteren Einschrnkung aufrechtzu-

erhalten, daB AnsprUche 4 und 5 gestrichen werden. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 his 108 und Regel 

64 EPU; sie ist daher zulssig. 

2. Der Einwand, der Hauptanspruch sei nicht klar, ist unhe-

gründet; denn der patentgemBe Vorschlag, das Verfahren in 

Ahwesenheit von Alkali durchzufUhren, richtet sich an den 

Fachmann, der nicht am Wortlaut haftet, sondern sehr wohl 

weiB, daB es natriumfreie Chemikalien, wie sic in der 

Technik zum Einsatz kominen, nicht giht. Die Lehre nach 

Anspruch 1 kann daher ohjektiv nur in dem Sinne verstanden 

werden, hei der Zeolithherstellung für weitestgehenden 

AusschluB von Alkali dadurch zu sorgen, daB das AusmaB der 

Alkaliverunreinigungen der zu verwendenden Ausgangsstoffe 

m6glichst niedrig gehalten wird. Da nach Auffassung der 

Kammer jeder Fachmann die technische Lehre der AnsprUche in 

dieser Weise versteht, war eine dementsprechende Klar-

stellung des Anspruchswortlauts enthehrlich. 

3. Sollte eiri Fachmann gleichwohl durch den Anspruchswortlaut 

nicht hinreichend informiert scm, so wUrden seine etwaigen 

Zweifel durch die Beschreihung ausgerumt. Dort wird ausge-

führt, daB "alkalifrei" im Sinne der Erfindung "im wesent 
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7 	 T 219/83 

lichen frei von Natriumionen" hedeutet (vgl. Seite 3, Zeilen 

11 -12). In diesem Zusammenhang wird eigens darauf ver-

wiesen, daB der Restalkaligehalt der hergesteilten Zeolithe 

grundstzlich nur durch Verunreinigungen der ala Einsatz-

stoffe verwendeten Chemika].jen verursacht wird und dal3 ganz 

ailgemein Na-arme Chemikalien bevorzugt werden (vgl. Seite 

3, Zeilen 12 - 21). Die Tatsache, daB Na-Spuren auch die 

Krista].ljsation der Zeolithe heschleunigen k5nnen (vgl. 

Seite 3, Zeilen 17 -18), widerspricht dieser Empfehlung 

nicht, weil man ehen möglichst nur Na-Spuren zulassen 

m6chte. Nach Auffassung der Kammer stehen die Lehre nach dem 

Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents einerseits und 

die Beschreihung andererseits nicht im Widerspruch zuein-

ander, sondern ergnzen sich für das Verstndnis des Fach-

manns zwanglos, weil ihm sein Fachwissen diese Auslegung 

nahelegt. Daher liegen die Voraussetzungen für die von der 

Beschwerdeführerjn formulierte Rechtsfrage Nr. 1 nicht vor. 

Unter diesen Umstnden kann die AusfUhrharkeit des Verfah-

rens nicht in Frage gestelit werden; denn die VerfUgharkeit 

solcher "alkalifreier", sprich weitgehend alkalifreier 

Chemikalien steht aul3er Frage (vgl. auch Patentheschreihung 

Seite 3, Zeilen 14 - 24). Die Erfindung ist daher so deut-

lich und vollstàndig offenhart, daB ein Fachmann sie aus-

fUhren kann. 

4. 	Gleichfalls ins Leere geht der Einwand, daB dem vorliegenden 

Patent das heanspruchte Priorittsrecht nicht zukomme. Die 

Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin, wonach die Korrek-

tur des Natriumgehalts der nach einigen Beispielen der Vor-

anmeldung hergestellten Zeolithe urn eine Zehnerpotenz zum 

Priorjttsver1ust führen miisse, verkennt zunchst, daB die 

Prioritt für das Merkmal der alkalifreien Zeo]ithher-

stellung im vorliegenden Fall nicht durch diese Beispiele, 

sondern durch die breitere Offenharung aus Anspruch I und 

Seite 6 der Voranmeldung getragen wird. 
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Aber se].hst wenn es auf das AusmaS der A].ka].ifreiheit der 

Zeo].ithe entscheidend ankommen so].].te, sO sieht die Kammer 

keinen AnlaB, die Richtigkeit der gegenUher der Voranmeldung 

korrigierten Werte in Frage zu stellen; denn die Verfahrens- 

maBnahmen, die das Verfahrensergehnis zwangs1ufig fest-

].egen, sind unverndert gebliehen. Zudem hat die heweis-

pflichtige Einsprechende und Beschwerdefiihrerin weder be-

hauptet, noch glauhhaft gemacht, daB die korrigierten Werte 

tatsch1ich nicht erhalten werden. Die gerUgten Beispiele 

hahen daher den Rahmen ihrer ursprUnglichen Offenharung 

nicht verlassen, sondern sind - derzeit unwider]-eghar - 

lediglich hezUg].ich eines einzigen Analysenwertes, gemessen 

am Verfahrensprodukt, herichtigt worden. Dies hat zur Folge, 

daB das vorliegende Patent in alien semen hier zur Dehatte 

stehenden Ausführungsformen den Altersrang der Voranmeldung 

geniel3t. 

Nehenhei sei darauf hingewiesen, dal3 trotz Korrektur des 

Na 2 0WertS urn eine Zehnerpotenz die korrigierten Werte 

(0,002 oder 0,0035 %) nicht wesentlich unter dent unverndert 

gebliehenen Natriumgeha].t von 0,004 Gew.-% aus Beispiei. 1 

der europischen Patentanmeldung liegt, das mit dem der 

Voranmeldung inhaltsgleich ist. 

S. 	Bei dieser kiaren Sachlage konnte auch dem Antrag der Be- 

schwerdefiihrerin, die Rechtsfrage Nr. 2 zur Prioritt der 

GroBen Beschwerdekammer vorzuiegen, nicht entsprochen 

werden. 

6. 	Von den heiden Entgegenhaltungen, die vor dem Prioritàtstag 

des Streitpatents verZffentlicht wurden, kommt (1) dem 

Patentgegenstand (1) ant ngchsten. Dieses Dokument heschreiht 

ein Verfahren zur Hersteliung kristai.liner, stickstoffhal 

tiger Zeolithe in Gegenwart primrer Amine, wie z.B: Propyl- 
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amin. Die so hergesteilten synthetiachen Zeolithe sollen 

hereits einen verringerten Alkaligehalt, und zwar nicht mehr 

als 0,2 %, aufweisen. Ohwohl in Gegenwart von hetrgchtlichen 

Mengen von Natrium gearheitet wird (his zu einem Dritte]. im 

Verhài.tnis zum angewandten Si].iziumdioxid; siehe Beispiele 

1, 13, 15 und 23), schwanken die hesten Ergehnisse mit n-

Propylamin zwischen 0,01 und 0,07 % Na 2 0 (mit Isopropylamin 

und Xthylamin zum Tei]. "weniger" als 0,01 %; siehe Zahien- 

werte fur Beispiele 8 und 12 in Tahel].en I, Seite 16, und 

II, Seite 17). Der A].kaligehalt steigt im Falle h6herer 

Amine (Tahelle II, Beispiele 13 his 26). Die Produkte sollen 

"direkt als Katalysator(en) ohne zwischengeschaltete Vorkal-

zinierung und Kationenaustausch verwendet werden" können (S. 

3, Z. 17-19). Doch zeigt das einzige re].evante Verwendungs-

heispiel nur die Verwendung eines Zeoliths, der. zuvor einem 

Ionenaustausch mit Ammonjumch].orjd unterworfen und dann 

kaiziniert wurde (S. 17, letzter Ahsatz, und S. 18, Z. 1-4). 

7. 	GegenUher diesem Stand der Technik hestand die technische 

Aufgahe, ein Verfahren zur Rerstellung von Zeolithen hereit-

zustellen, das in einem Zuge, d.h. ohne komplizierten lonen-

austausch zu Zeolithen mit weiter verringertem Alkaligehalt 

fiihrt. Zur Lsung dieser Aufgahe wird vorgesch].agen, die 

Icristallisatjon des Zeoliths (im wesentlichen) in Ahwesenheit 

von Alkali in einer wdssrigen Lsung von Hexamethylendiamin 

durchzuführen. Die durch Kaizinierung erhaltenen Weiterver-

arheitungsprodukte zeigen ohne Ionenaustausch einen Natrium-

gehalt von 0,002 his 0,004 Gew % hei Zusatz von Aluminium-

silikat (Beispiele 5 und 1) und einen solchen von 0,0035 his 

0,008 Gew % hei Zusatz von Boro-hzw. Arsensilikat (Beispiele 

7 hzw. 9). Aufgrund dieser Resultate erscheint es glauhhaft, 

daB die hestehende Aufgahe auch tatschlich gel6st wird. 
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9. Keines der hier vorgeschlagenen heiden L6sungsmerkmale ist in 

den relevanten Entgegenhaltungen offenhart. Der Gegenstand 

von Anspruch 1 ist daher neu. 

10. Es ist daher zu prUfen, oh die vorgeschlagene L6sung auf er-

finderischer Tàtigkeit heruht. 

10.1 HierfUr ist von Bedeutung, daS der Stand der Technik die 

Anwendung hetrgchtlicher Mengen von Na 2 0 vorschreiht, hei- 

spielsweise in Form von Natriumaluminat oder von Natrium-

silikat, urn das Si0 2  in L6sung zu bringen und die Kristalli-

sation zu fördern. So verwendet Entgegenhaltung (1) in alien 

Beispielen Na 2 0-Mengen von his zu einem Dritte]. der Si0 2 -

Mengen. Auch Entgegenhaitung (6) foigt dieser Hersteliungs-

weise, die der Biidung der Zeoiithe in der Natur nachgehiidet 

ist. Diese Besonderheit des gesarnten Standes der Technik wird 

von der Beschwerdeführerin nicht hestritten. DemgegenUher 

ste].lt die Verfahrensweise nach dem voriiegenden Patent eine 

Ahkehr vom hekannten Xonzept der jahrzehntelang im gro1en 

Umfang ausgeUbten und dieshezUg].ich unverndert gehiiehenen 

Zeolith-Hersteilung dar, was schon insofern ein Wagnis 

hedeutet, als zumindest ungewiB war, oh und unter weichen 

Bedingungen auf die Ro].le des ais L6sungsvermittlers fUr die 

zeo].ithhildenden Oxide und gieichzeitig ais Kristaiiisations-

heschieuniger wirkenden Natriumoxids verzichtet werden 

könnte. 

10.2 Aher seihst wenn man untersteilen woilte, daB der Fachmann im 

Hinhiick auf die aufgahengem&B anvisierte Verringerung des 

Aikaiigehalts der Zeolithe an dessen Reduzierung hereits in 

den Ausgangsstoffen gedacht und die schwerwiegenden Bedenken 

hezUglich der Doppeiroiie des Alkalis beiseite gesteilt 

htte, wire er aufgrund des Standes der Technik nicht zu der 

Er-kenntnjs nach dem Streitpatent ge].angt, daB es hierzu 

gerade des gieichzeitigen Einsatzes von Hexamethylendiamin 
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hedarf; denn hierzu gibt der Stand der Technik keine 

Anregung. Zwar war die Herstellung von Zeolithen in Gegenwart 

von Aminen in aligemeiner Form (allerdings in Gegenwart 

wesentlicher Alkalimengen) hekannt, doch konnten die hei 

Verwendung gerade von Hexamethylendiamin unstreitig auf-

tretenden und aufgabengemga anvisierten Vorteile nicht 

erwartet werden. Entgegenhaltung (1) zeigt, daB die Ver-

lngerung der Methylenkette die Ergehnisse verschlechtert 

(vgl. Beispiele 13 - 26 in Verhindung mit Tahelle II, S. 17). 

Entgegenhaltung (6) verwendet Athylendiamin mit dem Ergehnis 

eines Gehaltes von mehr als 0,02 Gew % Natrium (dies ent-

spricht 0,01 Mol% Na 2 0 1  hezogen auf A1 2 0 31  gemB Tahelle 2A, 

Spalte 11, wie man dem Verg].eich von Spa].te 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, 

hei Verwendung lngerkettiger Diamine im Vergleich zu (1) 

gUnstigere Ergehnisse zu erwarten. 

10.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der darauf riickhezogenen 

UnteransprUche 2 und 3 heruht folglich auf erfinderischer 

Ttigkeit. 

11. Die unmittelbaren Erzeugnisse des heanspruchten Verfahrens 

entha].ten Hexamethylendiamin in den intrakristallinen Poren 

eingelagert (Seite 3, Zeilen 41 - 42). Zwei spezifische 

Varianten, die Aluminium- und die Borosilikatzeolithe sind 

ausdrUcklich in Anspruch genommen (AnsprUche 4 und 5). Sie 

sind daher ehenso 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 

unhekannt ist. 
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So].che Ansprüche mUssen allerdings in einern absoluten, d.h. 

verfahrensunahhngigen Sinne interpretiert werden. Wenn, wie 

im vorliegenden Fall, die Gegenstnde soicher Ansprüche als 

soiche neu sind, so sind sie doch nicht schon deswegen er-

finderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist 

(vgl. "Anspruchskategorien /1FF" T 150/82, AB1 7/1984, 309 

sowie Entscheidung in T 248/85 vorn 21. Januar 1986, wird 

verdffentlicht); vielrnehr mui3 das heanspruchte Erzeugnis, urn 

patentfhig zu sein, als soiches eine gegenUher dem Stand der 

Technik nicht naheliegende L6sung einer eigenen technischen 

Aufgahe sein. 

12. Nchstkommender Stand der Technik hinsichtlich der Zeolithe 

der Ansprüche 4 und 5 ist wiederum (1), worin kristalline, 

stickstoffhaltige Zeolithe mit einem verringerten Alkali-

gehalt offenhart sind, die nach Kaizinierung als Katalysa-

toren dienen können. Die technische Aufgahe gegenither diesem 

Stand der Technik hesteht darin, hinsicht].ich ihres Alkali-

gehalts weiter verhesserte Vorprodukte für soiche Xata].ysa-

toren hereitzustellen. Diese Aufgahe wird gemB den heiden 

Stoffansprtichen dadurch ge].öst, dai3 neue Vorlgufer 

("precursors") für kaizinierte Zeolithe 	geschaffen werden. 

Diese Vorlufer unterscheiden sich von den Erzeugnissen nach 

(1) auBer der Art der eingelagerten Amine hesonders 

hinsichtlich der Höhe ihres Alkaligehalts. 

13. Die Beschwerdegegnerin hat vorgehracht, daA Zeo].ithe, die als 

Katalysatoren oder Vorlufer von soichen hekannt waren, his-

her nicht in dieser Qualitt, d. h. mit so niedrigem Alkali-

gehalt, zur VerfUgung standen (vgl. Patentschrift S. 2, Z. 

22 - 25). Ferner wurde auf ihre erfoiglosen BemUhungen hinge-

wiesen, hekannte Zeolithe mit h6herem Alka].igehalt durch 

wiederholten Ionenaustausch und anschlielIende Kaizination von 

Restalkali zu hefreien. Auch im ailgemeinen Fachwissen oder 
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in der Literatur sei keine Methode hekannt, die so niedrige 

Alkaliwerte vie diejenigen des Streitpatents liefere. 

Die Beschwerdeführerjn hat zwar eingerumt, daB die Ublichen 

Methoden, d.h. Ionenaustausch und Kalzinierung nur asympto-

tisch zu einem "Plateau", d.h. einein Grenzwert des Natrium-

gehalts fUhren (vgl. (1), S. 7, Z. 17 - 21), sie hestreitet 

allerdings, daB keinerlei M6glichkeit zur Entfernung des 

Restalkalis hestanden hahe. Sie war aher nicht in der Lage, 

eine konkrete hierfir geeignete Methode zu nennen oder 

mindestens in den GrundzUgen zu entwerfen. 

Die Kammer vermag sich aus eigener Sachkunde weder die Behauptung 

der EeschwerdefUhrerjn noch die Behauptung der Beschwerdegegnerjn 

zu eigen zu machen. Immerhin neigt die Kammer mehr der Auffassung 

der Beschwerdegegnerin zu, denn wenn hereits der Stand der 

Technik in der Lage gewesen sein so].lte, Zeolithe mit einem so 

niedrigen Alkaligehalt herzustellen, vie sie nach der Lehre des 

Streitpatents erhalten werden, so hgtte dieses Wissen sicher 

semen Niederschlag in der Fachliteratur oder in einem helegharen 

Fachwissen gefunden. Aus der Tatsache, daB dies 	nicht der Fall 

ist, glauht die Kammer schlieBen zu k6nnen, daB erstmals die 

Lehre nach dem europischen Patent 7 081 Zeolithe in der 

erwUnschten Qualitt herstellhar machte. 

Aher unahhngig hiervon reicht es in einem Einspruchsverfahren 

nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer 

nicht helegharen Behauptung angreift. Es ist zwar richtig, daB 

gemB Artikel 114 (1) EPU in den Verfahren vor dem Europischen 

Patentamt das Europische Patentamt den Sachverhalt von Amts 

wegen ermittelt, wohei es weder auf des Vorhringen noch auf die 

Antràge der Beteiligten heschr&nkt ist. Wenn aher des Europische 

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 

stiitzt. 

So liegt es im vorliegenden Fall. Beide Parteien stellen hin-

sichtlich des Erreichens der gewünschten Alkalifreiheit ent-

gegengesetzte Behauptungen auf. In einem solchen Fall geht es zu 

Lasten des angreifenden Einsprechenden, wenn er seine Behauptung, 

die die erfinderische Ttigkeit erschUttern k6nnte, nicht zu he-

legen vermag. Es wire Aufgahe der Einsprechenden gewesen, eine 

Methode des Standes der Technik zu henennen, mach der es vor dem 

Anmeldetag m6glich 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 für die Kammer nicht ersicht-

lich. Daher kann die Behauptung der Einsprechenden nur als eine 

unhewiesene Vermutung hehandelt werden, die der Annahme nicht 

entgegenstehen kann, daZ das erteilte europische Patent auf 

erfinderischer Ttigkeit heruht. 

14. Die Kammer hat davon ahgesehen, den Beteiligten eine Mit-

teilung gem9Z Regel 58 (4) EPU zuzustellen. Nach dieser Be-

stimmung, die gem5Z Regel 66 (1) EPU im Beschwerdeverfahren 

entsprechend anzuwenden ist, hat die Beschwerdekammer, hevor 

sie die Aufrechterhaltung des europischen Patents in ge- 

ndertem Umfang heschlieSt, den Beteiligten mitzuteilen, in 

welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten heab-

sichtigt, und die Beteiligten aufzufordern, innerhaib eines 

Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der 

das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden 

sind. 

Die Kammer hat das Patent im Umfang der AnsprUche 1 his 5 

sowie mit zwei geringfügigen Xnderungen in der Beschreihung 

aufrechterha].ten, whrend die Einspruchsahteilung des Patent 

im Umfang der Ansprüche 1 his 10 aufrechterhalten hatte. Geht 
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man von dem reinen Wortlaut der Rege]. 58 (4) EPU aus, so wre 

zweifellos auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung nach 

Regel 58 EPU an die Beteiligten erforderlich gewesen, da der 

Umfang des Patents durch Streichung der AnsprUche 6 - 10 - 

nmlich eines Stoffanspruchs und sgmtlicher Verwendungs-

ansprUche und durch eine - wenn auch geringfUgige - Anderung 

der Beschreihung gebndert worden ist. 

15. Die Kammer ist jedoch der Ansicht,, daZ Regel 58 (4) nicht nur 

gem9Z ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn und 

Zweck im Einspruchsheschwerdeverfahren anzuwenden ist. 

Die Kammer hat hereits Zweifei, oh Regel 58 (4) EPU auch dann 

immer anzuwenden ist, wenn vor der Kammer eine mUndliche Ver-

handlung stattgefunden hat. Diese Zweifei hat die Kammer, 

weil nach ihrer Auffassung durch Regei 58 (4) EPU sicherge-

stei].t werden soil, daS im Einspruchsverfahren dem Grundsatz 

des rechtiichen Geh6rs, der in Artikel 113 EPt7 niedergelegt 

ist, Rechnung getragen wird. 

Die Kammer erkennt an, da2 die Bestimmung der Regei 58 (4) 

EPU ihre genereile Berechtigung hat, wenn keine mtindiiche 

Verhandlung stattgefunden hat, das Patent vieimehr im 

schriftiichen Verfahren in gendertem Umfang aufrechterha].ten 

werden soil. Im schriftiichen Verfahren erscheint es der 

Kammer genereli erforder].ich zu sein, die Parteien schrift- 

lich Uher eine heahsichtigte Aufrechterhaitung des Patents in 

geàndertem Umfang zu unterrichten. 

Diese offensichtiiche Notwendigkeit einer Mitteilung nach 

Regel 58 (4) EPU hesteht dagegen in einem Verfahren mit münd-

licher Verhandiung nicht in gieichem Mane; denn in einer 

miindlichen Verhandiung wird der Gegenstand des Verfahrens mit 

den Parteien ausflihriich erörtert. Die mündiiche Verhandiung 

ist daher die beste Form, das rechtiiche Gehr den Parteien 
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zu gewhren. Findet eine mUndliche Verhandlung nicht statt, 

so nidssen andere Garantien geschaffen werden, die sicher-

stellen, daZ den Parteien das rechtliche Geh6r in ausreichen-

dem MaBe gewhrt wird. sine solche Garantie un schriftlichen 

Verfahren stellt die Mittei].ung nach Rege]. 58 (4) EPfJ dar. 

Sie erscheint daher im schriftlichen Verfahren unabweisIar 

notwendig, so daB in einem schriftlichen Verfahren eine 

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

16. In einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung hesteht dagegen 

diese unahweishare Notwendigkeit nicht genereli., da die 

Partejen in der miindlichen Verhandlung ausreichend Gelegen- 

heit hahen, zu einem Vorschlag der Aufrechterhaltung des 

europischen Patents in gendertem Umfang Stellung zu nehmen. 

Nur in den Fdllen, in denen es den Parteien nicht zuzumuten 

ist, eine endgtiltige Stellungnahme zur Aufrechterhaltung in 

gedndertem Umfang hereits in der miindlichen Verhandlung 

ahzugehen, etwa veil die Xnderungen so tiefgreifend oder so 

zahlreich sind, daB ihre Tragveite nicht sofort ihersehen 

werden kann, wire zur Gewhrung eines ausreichenden recht- 

lichen Gehdrs auch mach einer mUndlichen Verhandlung eine 

Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU erforderlich. Handelt es 

sich dagegen urn Xnderungen, deren Bedeutung von der Partei 

oder ihrern sachkundigen Vertreter - notfalls nach einer 

Unterhrechung der mUndlichen Verhandlung zum Zwecke der 

parteiinternen Beratung - tiherhlickt werden k6nnen, so er-

ührigt sich die Zustel].ung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) 

EPU. Das Gleiche gilt, wenn die heahsichtigte Xnderung zwar 

sehr veitreichend oder umfangreich ist, die Kammer aher diese 

Xnderung den Parteien vor der mUndlichen Verhandlung durch 

eine Zwischenverfiigung hekannt gegehen hatte. In alien diesen 

FUllen kann mach Ansicht der Kammer auf eine Zuste].lung der 

Z4itteilung nach Regel 58 (4) EPU verzichtet werden, well 

ihrem Sinn und Zweck hereits in geeigneter Weise Rechnung ge-

tragen ist. 
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17. Nach Auffassung der Kammer ist somit eine Mitteilung nach 

Regel 58 (4) EPU nur dann erforderlich, wenn ohne diese 

Mitteilung den Parteien das rechtliche Geh6r nicht aus-

reichend gewhrt wUrde. Es hedarf daher in jedem Einzelfa].l 

der Prtifung, oh eine Mitteilung nach Regel. 58 (4) EPU 

gehoten ist oder nicht. Diese Prüfung mufi mit groBer Sorgfalt 

erfolgen, da der Grundsatz der Gewhrung des rechtlichen 

Geh6rs eines der wesentlichsten Prinzipien für ein gerechtes 

Verfahren darsteilt. Für diese Prüfung ist die Kammer vom 

Europischen PatentUhereinkommen in hesonderem Ma3e hefhigt; 

denn anders als die in erster Instanz entscheidende Em-

spruchsahteilung ist die Richterhank der Kammer immer mit 

mindestens einem rechtskundigen Mitglied hesetzt (vgl. 

Artikel 19 (2) und 21 (4) EPU). Diese Zusammensetzung der 

Kammer garantiert in denkhar hohem Ma3e, daS in einem 

Einspruchsheschwerdeverfahren den Parteien das rechtliche 

Gehr ausreichend gewhrt wird. Der Unterschied in der Be-

setzung von Einspruchsahteilung und Kammer rechtfertigt daher 

eine unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPU. Vor 

einer Aufrechterhaltung des europischen Patents in geànde-

rtem Umfang solite daher im Verfahren vor der Einspruchsah-

teilung regelm13ig auch dann eine Mitteilung nach Regel 58 

(4) EPU den Parteien zugestellt werden, wenn eine mündliche 

Verhandlung stattgefunden hat; whrend im Einspruchsheschwer-

deverfahren die Kammer von Fall zu Fall entscheidet, oh die 

Zustellung einer Mitteilung nach Rege]. 58 (4) EPU notwendig 

erscheint oder nicht. In Zweifelsf].len wird auch die Kammer 

der Zustellung einer Mitteilung nach Regei. 58 (4) immer den 

Vorzug gehen, damit sichergestelit ist, daB das rechtliche 

Gehdr den Parteien in jedem Fa].].e ausreichend gewhrt wird. 

Diese unterschied].iche Anwendung der Regel 58 (4) EPU vor 

Einspruchsahteilung und Kammer steht auch mit dem Text des 

Uhereinkommens in Einklang; denn Regel 66 (1) EPU schreiht 
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nicht vor, daB Regel 58 (4) EPtJ im BeschwerdeVerfahrefl anzu-

wenden sei, sondern hestimmt, daB die für die erste Instanz 

geltendert Vorschriften im Beschwerdeverfahren "entsprechend" 

anzuwenden sind. Das hedeutet, daB hei der Anwendung der 

g].eichen Verfahrensvorschriften die dargelegten Unterschiede 

in der Besetzung der rechtsprechenden Organe herUcksichtigt 

werden müssen. 

18. Wendet man die vorstehend dargelegten Grundstze auf den vor-

liegenden Fail an, so konnte die Kammer auf die Zusteilung 

einer Mittei].ung nach Regel 58 (4) EPU verzichten. Die Ande-

rung des Umfangs des Patents hestand lediglich in der ersatz-

losen Streichung der AnsprUche 6 - 10, wohei der wesentliche 

Inhalt der VerwendungsansprUche 7 - 10 fast wortgleich in die 

Beschreihung aufgenommen wurde. Diese Xnderung ist in ihren 

Auswirkungen auf den Schutzhereich des Patents sehr ieicht zu 

tiherhiicken, so daB die mUndliche Er6rterung dieser Xnderung 

in der mündlichen Verhandlung für die Gewhrung des recht- 

lichen GehBrs ohne weiteres ausreicht. Auch die Parteien 

hahen in der mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen ge-

gehen, daB sie zur Prüfung dieser Xnderung eine lngere 

Eedenkzeit - etwa eine Unterhrechung der mündlichen Ver-

handlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - hen6tigten. 

Eine soiche Notwendigkeit war auch für die Kammer nicht er-

sichtlich. Von der Zusteilung einer Mitteilung nach Regel 58 

(4) EPU ist daher zu Recht ahgesehen worden. 
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19. Nach ArtiJce]. 112 (1) EPU hefaat die Beschwerdekammer von 

Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Gro3e 

Beschwerdejcammer, wenn sie deren Entscheidung für erforder-

lich hlt. Es ist hereits ohen unter 3. his 5. des Nheren 

dargelegt, daB die Kammer eine Entscheidung der GroBen Be-

schwerdekammer für die von der Beschwerdefiihrerin forniu-

lierten Fragen nicht für erforderlich hilt. Darüher hinaus 

liegen aher die generellen Voraussetzungen für eine Vorlage 

an die GroBe Beschwerdekammer nicht vor, denn die GroBe 

Beschwerdekammer kann nur zur Sicherung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung hefaBt werden oder wenn sich eine Rechts-

frage von grundstzlicher Bedeutung stel].t. Beide Vor-

aussetzungen liegen hier nicht vor, da die Rechtsanwendung 

im vorliegenden Fall im Rahmen einer hestehenden Recht-

sprechung zur Frage des Verstgndnisses des Durchschnitts-

fachmannes erfolgt. Die Kammer weicht dahei nicht von der 

Rechtsprechung einer anderen Kammer ah, noch entscheidet sie 

eine Rechtsfrage von grundstzlicher Bedeutung, an deren Be-

antwortung ein allgemeines Interesse für die Zukunft he-

stUnde. Die Kammer wendet vielznehr hewhrte Rechtsgrundstze 

auf einen einzelnen Fall an. Daher konimt eine Befassung der 

Grol3en Beschwerdekammer nicht in Betracht. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehohen. 

2. Das Patent wird im Umfang der Ansprüche 1 his 5, wie 

heantragt, sowie mit den folgenden Xnderungen, aufrechter-

ha iten: 
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(a) In der Beschreihung, S. 3, Ahsatz 3 ist Satz 1, Z. 27 - 

28, zu streichen und durch den unter VIII erwhnten 

Ahsatz zu ersetzen. 

(1') Auf S. 3, Ahsatz 4, Zeile 43, ist hinter dern Wort 

"Verbrennen" einzufügen: "(Kaizinieren)". 

3. 	Der Antrag, die Grot3e Beschwerdekammer mit den von der 

BeschwerdefUhrerin vorgelegten Rechtsfragen zu befassen, 

wird abgelehnt. 

V 
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