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Orientierungssatz:

Der Streitstoff kann in zweilter Instanz von den Beteiligten
nur eingeschrankt geandert werden. Wegen dieses Grundsatzes
raumt die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in threm
Artikel 12(4) der Kammer die Befugnis ein, Antrége nicht
zuzulassen, die bereits Im erstinstanzlichen Verfahren, hier
vom beschwerdefihrenden Patentinhaber, h&tten vorgebracht
werden konnen. Entsprechend des Rechtsgrundsatzes ‘‘nemo
auditur propriam turpitudinem allegans™ darf indessen einer
Parteir aus eigenem Versaumnis kein Vorteil erwachsen, da dies
gegenudber den gegnerischen Parteien unbillig ware (Punkte 8.4
und 8.7 der Entscheidung).
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Sachverhalt und Antrage

V.

C4708.D

Die am 28. September 2007 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefiuhrers (Patentinhaber) richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 23. Juli 2007,
mit welcher das Patent widerrufen wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent iIn seinem gesamten Umfang unter anderem
wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU), sowie unzureichender
Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b) EPU)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Entscheidung fest, dass der Gegenstand der
Verfahrensanspriche 1 bis 4 des damaligen Hauptantrages,
sowie der Hilfsantrage 1 und 2 neu sei, jedoch nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. In ihrer

Argumentation zog sie folgende Druckschriften an:

(€3)) DE-A-28 23 165 und

(32) Oberlander, R.K., Aluminas for Catalysts, in
Applied Industrial Catalysis, ed. B.E. Leach,
Academic Press, Vol. 3, Kapitel 4, 1984.

Die angefochtene Entscheidung fuhrte insbesondere aus,
dass keine der zitierten Druckschriften ein Verfahren
zur Hydrierung spezifischer Phthalsdureester unter
Verwendung des spezifischen Katalysators gemal

Anspruch 1 offenbare. Als nadchstliegender Stand der
Technik wurde Druckschrift (8) angesehen, die bereits
ein Verfahren zur Kernhydrierung von Phthalsaureestern
offenbare, wobei die Alkoholkomponente des Esters bis zu
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8 Kohlenstoffatome aufweisen koénne. Als Katalysator
werde Ruthenium, Rhodium oder Palladium auf einem
Aluminiumoxidtrager verwendet. Das Verfahren gemall der
Druckschrift (8) erziele bereits hohe Raum-Zeitausbeuten
und erreiche Ausbeuten von 99%. Da gegeniber dem
Verfahren der Druckschrift (8) keilne Verbesserung
gezeigt worden sei, habe die technische Aufgabe darin
bestanden ein alternatives Verfahren bereitzustellen.
Die Auswahl eines alternativen
Katalysatortragermaterials, welches bereits aus
Druckschrift (32) bekannt war, sei fur den Fachmann
jedoch naheliegend gewesen. Da alle Antrage vor der
Erstinstanz die als nicht erfinderisch beurteilten
Verfahrensanspriche 1 bis 4 beinhalteten, wurde Uber die

Sachanspriche nicht entschieden.

Der Beschwerdefuhrer hat im Beschwerdeverfahren mit
Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 einen neuen Hauptantrag,

sowie Hilfsantrage 1 bis 7 eingereicht.

a) Der unabhangige Verfahrensanspruchs 1 des
Hauptantrages war wortgleich mit dem
Verfahrensanspruch 1 der Hilfsantrdge 1 und 2 und
lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Hydrierung von
Phthalsaurediisononylester oder
Phthalsaurediisodecylester oder eines Gemisches aus
zweil oder mehr davon durch Inkontaktbringen des
Phthalsaurediisononylesters oder
Phthalsaurediisodecylesters oder des Gemisches aus
zwei oder mehr davon mit einem Wasserstoff
enthaltenden Gas In Gegenwart eines Katalysators, der

als Aktivmetall mindestens ein Metall der VIII.
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Nebengruppe des Periodensystems alleine oder zusammen
mit mindestens einem Metall der 1. oder VII.
Nebengruppe des Periodensystems, aufgebracht auf
einen Trager, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trager Makroporen mit einem Porendurchmesser
oberhalb von 50 nm gem&l} der Definition in Pure
Applied Chemistry, 45, Seite 79 (1976) aufweist, und
dass der Katalysator als Aktivmetall mindestens ein
Metall der VI11. Nebengruppe des Periodensystems
alleine oder zusammen mit mindestens einem Metall der
I. oder VIl. Nebengruppe des Periodensystems in einer
Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf einen
Trager, umfasst, wobei 10 bis 50% des Porenvolumens
des Tragers von Makroporen mit einem Porendurchmesser
im Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und 50 bis 90% des
Porenvolumens des Tragers von Mesoporen mit einem
Porendurchmesser im Bereich von 2 bis 50 nm gebildet
werden, wobei sich die Summe der Anteile
Porenvolumina zu 100% addiert und die Oberflache des
Tragers, bestimmt nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350
m?/g betragt."

Als weitere unabhangige Anspriche 5 und 6 enthielt
der Hauptantrag Sachanspriche, die auf Cyclohexan-
1,2-dicarbonsaure(diisononylester) gerichtet waren,
die aus drei spezifischen, durch CAS-Nummern
gekennzeichneten Ausgangsprodukten mittels
Hydrierungsverfahren gemall Anspruch 1 hergestellt

wurden.

Als weitere unabhangige Anspruche 10, 11, 12 und 13
enthielt der Hauptantrag Sachanspriche, die sich auf
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Gemische aus PVC bezogen, welche eine Verbindung
geméall Sachansprichen 5 oder 6 enthielten.

Als weitere unabhdngige Anspriche 7, 8 und 9 enthielt
der Hauptantrag Verwendungsanspruche, die auf die
Verwendung einer Verbindung der Sachanspriche 5

oder 6 als Weichmacher gerichtet waren.

Der Wortlaut des unabhangigen Verfahrensanspruchs 1
des Hilfsantrags 3 war identisch mit dem Wortlaut des
Verfahrensanspruchs der Hilfsantrage 4 und 5 und
unterschied sich vom Verfahrensanspruch 1 der
vorhergehenden Antrage lediglich dadurch, dass der
Katalysator "als Aktivmetall Ruthenium alleine,

aufgebracht auf einen Tréager™, umfasste.

Hilfsantrag 6 beinhaltete nur noch Sachanspriche und
Verwendungsanspriche entsprechend den Anspriuchen 5

bis 13 des Hauptantrages.

Hilfsantrag 7 beinhaltete nur noch Sachanspriche und
Verwendungsanspriuche entsprechend den Ansprichen 5
und 10 bis 13 des Hauptantrages.

Der Beschwerdefuhrer hat vorgetragen, dass das Verfahren

des Streitpatentes auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe, da es ausgehend von Druckschrift (8) als

nachstliegendem Stand der Technik nicht nahegelegen habe,

durch Einsatz der nunmehr beanspruchten Katalysatoren

bereits bel geringeren Temperaturen zu verbesserten

Ausbeuten und Selektivitaten zu gelangen. Zum Beleg

dafir, dass diese technische Aufgabe 1Im Streitpatent

erfolgreich gelost werde, reichte er mit der

Beschwerdebegrindung vom 3. Dezember 2007 einen
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Versuchsbericht ein. Obwohl Tragermaterialien gemaf
Streitpatent bereits iIn Druckschrift (32) offenbart
seien, habe der Fachmann nicht erwarten konnen, dass bei
Verwendung der Tragermaterialien der Druckschrift (32)
eine hohe Ausbeute, sowie eine hohe Selektivitat
beziglich der Kernhydrierung erreicht werde. Da das
Verfahren nicht nahegelegen habe, seien auch die
beanspruchten Produkte, deren Verwendung in
Kunststoffmischungen, sowie die Kunststoffgemische neu
und beruhten auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Hinsichtlich der Hilfsantrage 6 und 7, welche die
Verfahrensanspriche, auf denen die angefochtene
Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, brachte er
vor, dass diese Antrage vor der Erstinstanz nicht hatten
gestellt werden koénnen, sie aber dennoch im
Beschwerdeverfahren zuzulassen und zu prufen seien, da
sie bereits Im erteilten Patent enthalten waren; deshalb
habe er ein Anrecht auf eine Prifung des Gegenstandes
dieser Anspruche. Er reichte mit Schriftsatz vom 28. Mai
2010 einen weiteren Hilfsantrag 8 ein, den er in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer am 10. Juni 2010

zuriuckzog.

Der Beschwerdegegner 1 (Einsprechender 1) hat
vorgetragen, dass der Beschwerdefuhrer durch die in den
Antragen vorgenommenen Anderungen mehrfach aus Listen
ausgewahlt habe, so dass Artikel 123(2) EPU verletzt
werde. Auch seir der Wortlaut des Verfahrensanspruchs 1
nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPU. Hinsichtlich
der erfinderischen Tatigkeit argumentierten die
Beschwerdegegner 1 und 11 (Einsprechender 11), dass
ausgehend von Druckschrift (8) dem Gegenstand des
Streitpatentes keine erfinderische Tatigkeit zugrunde

liege. Der vom Beschwerdefihrer eingereichte
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Versuchsbericht seir nicht geeignet, gegeniber dem
Verfahren der Druckschrift (8) eine Verbesserung zu
belegen, da er keinen lauteren Vergleich mit diesem
nachstliegenden Stand der Technik darstelle. Auch ser iIm
Versuchsbericht nicht angegeben, auf welche Weise die
Aktivmetalle auf das Tragermaterial aufgebracht worden
seien und wie die Aktivierung des Metalls durchgefihrt
wurde. Da dies aber die Aktivitat und folglich auch die
Ausbeute und die Selektivitidt des Verfahrens beeinflusse,
seil eine Verbesserung gegenuber Druckschrift (8) nicht
glaubhaft gemacht. Daher habe dem Streitpatent lediglich
die Aufgabe zugrunde gelegen, ein alternatives Verfahren
bereitzustellen. Die Auswahl eines alternativen
Tragermaterials, welches die streitpatentgemdflle LOsung
kennzeichne, sei jedoch bereits in Druckschrift (32)
nahegelegt, in welcher Tragermaterialien gemal
Streitpatent offenbart wirden. Daruber hinaus hat der
Beschwerdegegner 1 vorgetragen, dass im Hinblick auf die
Hilfsantrage 6 und 7, in denen nur Sach- und
Verwendungsanspriche enthalten seien, ein
Verfahrensmissbrauch vorliege, da diese Antrage bereits
Im Einspruchsverfahren hatten gestellt werden mussen.

Der Beschwerdefuhrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Streitpatentes auf Basis seines Hauptantrages, sowie,
hilfsweise auf der Basis einer der Hilfsantrage 1 bis 5,
eingereicht am 3. Dezember 2007, oder weiter hilfsweise
die Zuruckverweisung an die erste Instanz auf Basis der
Hilfsantrage 6 und 7, eingereicht am 3. Dezember 2007,
oder noch weiter hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Streitpatentes auf Basis der Hilfsantrage 6 und 7.
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Die Beschwerdegegner 1 und Il beantragten die

Zurickweisung der Beschwerde.

1X. Am 10. Juni 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Kammer statt, an deren Ende die Entscheidung verkindet
wurde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2

2.

2.1

C4708.D

Anderungen

Die gegeniber der erteilten Fassung vorgenommenen
Anderungen in Anspruch 1 betreffen die Beschrankung des
Verfahrens zur Hydrierung auf bestimmte
Benzolpolycarbonsaurederivate, namlich auf Phthalsaure-
diisononylester und Phthalsaurediisodecylester. Diese
finden sich in der urspringlichen Anmeldung in der Liste
der geeigneten Benzolpolycarbonsaurederivate auf

Seite 17, Zeilen 26 und 27. Weiterhin wurde der Anteil
an Makroporen des Tragermaterials auf 10 bis 50% des
Porenvolumens und der Anteil der Mesoporen auf 50 bis
95% beschrankt, wie im urspringlichen Anspruch 3
offenbart. Zusatzlich wurde der Katalysator dahingehend
beschrankt, dass "die Oberflache des Tragers, bestimmt
nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350 m?/g betragt". Dieses
Merkmal findet sich 1n den urspringlichen
Anmeldeunterlagen auf Seite 11, Zeile 27 in Zusammenhang
mit Katalysator 2, welcher gemadll der nunmehr geltenden
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Anspruchsfassung der einzige beanspruchte Katalysator
ist.

Der Beschwerdegegner 1 bemédngelte, dass der
Beschwerdefiihrer durch die Anderungen mehrfach aus
Listen ausgewahlt habe. So habe er das Verfahren zur
Hydrierung nunmehr auf lediglich zwei
Benzolpolycarbonsaurederivate aus einer langen Liste
beschrankt. Daruber hinaus habe er aus drei
unterschiedlichen Katalysatoren nur einen, namlich den
Katalysator des urspriunglichen Anspruchs 3, ausgewahlt
und habe auch im Hinblick auf die BET-Oberflache des
Tragers einen bevorzugten Bereich ausgewahlt. Der
nunmehr durch mehrfache Auswahl entstandene Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 sei den urspringlichen
Unterlagen somit nicht direkt und unmittelbar zu

entnehmen gewesen.

Indessen ist festzustellen, dass es sich bei der

Aufnahme eines abhangigen Anspruchs in Anspruch 1 nicht
um eine Auswahl im patentrechtlichen Sinne handelt.
Vielmehr enthalt der Gegenstand des abhangigen Anspruchs,
hier des Anspruchs 3, alle Merkmale des unabhangigen
Anspruchs 1, auf den er sich zuriuckbezieht, und

offenbart damit bereits die Kombination aller

technischen Merkmale der ursprunglichen Anspriche 1

und 3. Die Aufnahme eines bevorzugten Zahlenbereichs,
hier der BET-Oberflache des Tragers, stellt, entgegen

der Auffassung des Beschwerdegegners 1, keine Auswahl

aus einer Liste von diskreten Alternativen dar, sondern
lediglich die Beschrankung auf einen engeren, als
bevorzugt offenbarten Bereich i1nnerhalb eines Kontinuums.
Die einzige Auswahl im patentrechtlichen Sinne, die

durch die vorgenommenen Anderungen tatsachlich getroffen
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wurde, liegt in der Beschrankung des Verfahrens auf die
Substrate Phthalsaurediisononylester und
Phthalsaurediisodecylester als nunmehr einzige Vertreter
einer Liste von Benzolpolycarbonsaurederivaten. Da die
Auswahl aus nur einer einzigen Liste unter Artikel 123(2)
EPU nicht zu beanstanden ist, kann die Argumentation des
Beschwerdegegners 1 nicht Uberzeugen.

Da somit alle vorgenommenen Anderungen den
ursprunglichen Unterlagen zu entnehmen sind, sieht die
Kammer die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU als
erfullt. Da die Anderungen eine Beschrankung des
Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 bewirken, genigen
sie auch den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPU.

2.2 Der Beschwerdegegner | bemdngelte die Deutlichkeit des
geltenden Anspruchs 1, da nur noch zwei Substrate iIn dem
anspruchsgemallen Verfahren eingesetzt wirden. Es sei
daher unklar, wie ein Gemisch von zwei "oder mehr davon"
auszusehen habe. Weiterhin sei unklar, ob der Grenzwert
des Porendurchmessers von 50 nm dem Bereich der
Makroporen, oder dem der Mesoporen zuzurechnen sei.
Daruber hinaus sei das Literaturzitat in Anspruch 1,
welches den Begriff ""Makroporen™ definieren solle,
fehlerhaft angegeben.

Wenn auch Artikel 84 EPU nicht als Einspruchsgrund
geltend gemacht werden kann, so verlangt Artikel 101(3)
EPU im Falle von Anderungen des Patents im
Einspruchsverfahren gleichwohl, dass das Patent und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
dieses Ubereinkommens geniigen. GemaR standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert dies auch

die Prifung, ob es durch die Anderungen zu einem VerstoR

C4708.D
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gegen Artikel 84 EPU kommt. Artikel 101(3) EPU lasst
jedoch keine auf Artikel 84 EPU gestutzten Einwande zu,
die nicht auf diese Anderungen zuriickgehen (siehe
Entscheidung T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Punkt 3 der
Entscheidungsgrinde).

Im vorliegenden Fall enthielten die erteilten Anspriche
alle gerugten Merkmale, namlich die Hydrierung eines
Gemisches von zwei "oder mehr davon', sowie den
Grenzwert von 50 nm des Porendurchmessers, welcher einen
Grenzwert in der Definition sowohl der Makro- als auch
der Mesoporen darstellt, sowie das Literaturzitat zur

Definition des Begriffs Makroporen.

Wie vom Beschwerdegegner 1 eingeraumt, umfassen die
chemischen Bezeichnungen Phthalsaurediisononylester und
Phthalsaurediisodecylester jeweils mehrere
unterschiedliche Stellungsisomere und damit jeweils
mehrere unterschiedliche chemische Verbindungen, so dass
auch durch die Beschrankung auf diese zwei
Benzolpolycarbonsaurederivate ein anspruchsgemalies
Gemisch aus zwei "oder mehr davon™ keinen Widerspruch in

sich und somit keine Undeutlichkeit erkennen lasst.

Nachdem die weiteren geriugten Merkmale bereits in den
erteilten Patentanspruchen enthalten waren und die im
Einspruchs(beschwerde)verfahren vorgenommenen Anderungen
(siehe Punkt 2.1 supra) diese Merkmale nicht tangieren,
sind diese gerugten Merkmale einem Einwand nach

Artikel 84 EPU im jetzigen Beschwerdeverfahren entzogen.
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Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1
wurde von den Beschwerdefiuhrern 1 und 1l nicht infrage
gestellt. Nachdem die Erstinstanz bereits die Neuheit
des damaligen, breiteren Anspruchs positiv entschieden
hat, sieht die Kammer keine Veranlassung, von sich aus
die Neuheit in Zweifel zu ziehen, so dass sich auch

hierzu weitere Ausfuhrungen eribrigen.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Streitanmeldung betrifft ein Verfahren zur
Hydrierung von speziellen Benzolpolycarbonsdureestern,
namlich von Phthalsadurediisononylestern und Phthalsaure-
diisodecylestern, in Gegenwart eines auf einem Trager

aufgebrachten Katalysators.

Die Druckschrift (8), die von allen Parteien
gleichermaRen als nachstliegender Stand der Technik
angesehen wurde, offenbart ebenfalls ein Verfahren zur
Kernhydrierung von Benzolpolycarbonsaureestern. Gemaf
Anspruch 1 dieser Druckschrift wird ein Verfahren zur
Hydrierung von aromatischen Carbonsaureestern in
Gegenwart eines Katalysators in der Gasphase beschrieben,
das bei Drucken von 1 bis 10 bar und einer Temperatur
von 70°C bis 250°C durchgefiuhrt wird. Der dabei
eingesetzte Katalysator enthalt als Aktivmetall
Ruthenium alleine In einer Menge von 1 Gew.-% bezogen
auf das Gesamtgewicht des Katalysators, aufgebracht auf
einen Trager, der einen mittleren Porendurchmesser von
ca. 70 nm aufweist (Seite 10, Zeile 20 bis Seite 11
Zeile 21, insbesondere Seite 11, Zeilen 13 und 21).

Grundsatzlich werden alle herkommlichen Trager als
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geeignet erachtet (Seite 7, Zeile 12 bis 15). Das
Verfahren der Druckschrift (8) wird bevorzugt fur die
Kernhydrierung von Estern der o-Phthalsaure eingesetzt
und umfasst daher auch die Kernhydrierung der
anspruchsgeméfen Diisononylester und Diisodecylester.
Als Alkoholkomponenten werden explizit Alkohole mit
einem bis acht Kohlenstoffatomen genannt (Seite 6,
Zeilen 1 bis 6, Beispiele).

4.3 Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der
Einspruchsabteilung und allen Parteien, die Druckschrift
(8) als nachstliegenden Stand der Technik und
Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit.

4.4 Ausgehend von diesem Stand der Technik soll der
Erfindung gemalR Vortrag des Beschwerdefihrers in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer die technische
Aufgabe zugrunde liegen, ein verbessertes Verfahren zur
Hydrierung von Phthalsaurediisononylestern und
Phthalsaurediisodecylestern, insbesondere hinsichtlich
einer hoheren Ausbeute beil niedrigeren Temperaturen, zur

Verfugung zu stellen.

4.5 Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent das
Verfahren gemdl Anspruch 1 vor, welches dadurch
gekennzeichnet ist, dass der Trager des Katalysators
eine Porenverteilung aufweist, bei welcher 10 bis 50 %
des Porenvolumens des Tragers von Makroporen mit einem
Porendurchmesser im Bereich von 50 nm bis 10.000 nm und
50 bis 90 % des Porenvolumens des Tragers von Mesoporen
mit einem Porendurchmesser von 2 bis 50 nm gebildet wird,

wobei sich die Summe der Anteile der Porenvolumina zu

C4708.D
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100% addiert, und die Oberflache des Tragers, bestimmt
nach dem BET-Verfahren, 200 bis 350 m?/g betragt.

4.6 Es bleibt nun zu untersuchen, ob diese Aufgabe
erfolgreich geldost worden ist. Der Beschwerdefuhrer hat
beziglich der Glaubhaftigkeit des behaupteten Vorteils
einer hoheren Ausbeute beil niedrigeren Temperaturen auf
seinen mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
Versuchsbericht bestehend aus den Anlagen 1, la, 2 und 3

abgestellt.

4.6.1 Gemdl standiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern
ist bei Vergleichsversuchen der Vergleich mit dem
nachsten Stand der Technik so anzulegen, dass die
geltend gemachte Wirkung uUberzeugend und allein auf die
kennzeichnenden Merkmale zwischen beanspruchter
Erfindung und nadchstem Stand der Technik ursachlich
zuriuckgefuhrt werden kann. Hierfur kann es auch
erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln,
dass sie nur noch in diesen kennzeichnenden Merkmalen
von der Erfindung abweichen (siehe T 197/86, ABI. 1989,
371).

4.6.2 Laut Beschwerdefuhrer gehe aus diesem Versuchsbericht
hervor, dass bei der Hydrierung von
Phthalsaurediisononylester mit einem Katalysator
entsprechend des nadchstliegenden Standes der Technik V2
bei 80°C nur eine Ausbeute, d.h. das Produkt aus Umsatz
und Selektivitat, von 63,6% erreicht werde (Versuch laV
in Anlage 3), wahrend unter Verwendung des
streitpatentgemallen Katalysators A eine Ausbeute von
99,2% erreicht werde (Versuch 4a in Anlage 3).

C4708.D
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In dem vom Beschwerdefiuhrer vorgelegten Versuchsbericht
werden jeweils bei einer Temperatur von 80°C und einem
Druck von 100 bar Hydrierungen von
Phthalsaurediisononylester mit unterschiedlichen
Katalysatoren durchgefiuhrt. Der Katalysator V2 soll
daber einem Katalysator der nachstliegenden Druckschrift
(8) entsprechen, wahrend der Katalysator A gemaf

Streitpatent war.

Da neben der zutreffenden Verwendung unterschiedlichen
Tragermaterials, welches die anspruchsgemalle Losung
gerade kennzeichnet (siehe Punkt 4.5 supra), jedoch
weiltere Unterschiede vorliegen, welche die Ergebnisse
wesentlich beeinflussen, sind die Ergebnisse nicht
geeignet, die Ursachlichkeit der behaupteten
Verbesserung auf die kennzeichnenden Merkmale der

Erfindung zurickzufuhren (siehe Punkt 4.6.1 supra).

So kann nicht nachvollzogen werden, ob der iIm
Versuchsbericht des Beschwerdefihrers als
erfindungsgemall bezeichnete Katalysator A in gleicher
Weise hergestellt wurde, wie der Katalysator V2, der den
Katalysator des nadchstliegenden Standes der Technik
reprasentiert. Der Versuchsbericht des Beschwerdefihrers
enthalt in Anlage 1 detaillierte Angaben zur Herstellung
und Aktivierung des zum Vergleich eingesetzten
Katalysators V2, wahrend im Hinblick auf den
erfindungsgemallen Katalysator A aus Anlage la lediglich
die Spezifikationen des Tragermaterials und die Menge
des Katalysatormetalls zu entnehmen sind. Dariber hinaus
sind der Anlage la des Versuchsberichts keine Angaben
Uber die Aufbringung der Metallverbindung und die Art
der Aktivierung oder Hydrierung des Aktivmetalls zur

Herstellung des Katalysators A zu entnehmen. Je nach Art
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der Aufbringung und Aktivierung des Katalysatormetalls
werden jedoch Beschichtungen mit unterschiedlicher
katalytischer Aktivitadt des Katalysatormetalls erhalten,
die einen wesentlichen Einfluss auf das zu erwartende
Ergebnis haben. Daher koénnen etwaige unterschiedliche
Ausbeuten nicht ursachlich auf die Kennzeichen der
anspruchsgemallen LOosung, nadmlich auf das

unterschiedliche Tragermaterial, zurickgefiuhrt werden.

Der Beschwerdefihrer hat in der muindlichen Verhandlung
vor der Kammer auf Nachfrage vorgetragen, dass der
erfindungsgemdflle Katalysator A von einem anderen
Hersteller bezogen worden und dessen Herstellung,
insbesondere die Aktivierung durch Wasserstoff in der
Gasphase, entsprechend der Vorschrift in Paragraph [0089]
der Streitpatentschrift erfolgt sei. Dies habe er auf

informellem Wege in Erfahrung gebracht.

Der Beschwerdefuhrer hat dieses Vorbringen, das im
ubrigen vom Beschwerdegegner 1 bestritten wurde, jedoch
nicht durch Beweismittel gestitzt, und die Kammer kann
ohne diese die Richtigkeit der Behauptung nicht
abschlielRend beurteilen. Daher gilt der Vortrag des
Beschwerdefihrers als reine Vermutung, mit der
Konsequenz, dass eine identische Aufbringung und
Aktivierung des Katalysatormetalls fur den
erfindungsgemalRen Katalysator A und den Katalysator V2,
und damit auch eine identische Katalysatoraktivitat,

nicht nachgewiesen wurde.
4.6.4 Der Beschwerdefihrer brachte vor, dass eine eindeutige

Verbesserung des Verfahrens beil niedrigen Temperaturen

erreicht werde.

C4708.D
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Indessen i1st festzustellen, dass der geltende Anspruch
keinerlei Beschrankung hinsichtlich der
Reaktionstemperatur enthalt und berechtigte Zweifel
daran bestehen, ob diese behauptete Verbesserung uber
den gesamten beanspruchten Bereich, d.h. beil jeder
beliebigen Temperatur, also auch ber hoéheren
Reaktionstemperaturen eintritt, da alle Versuche des
Streitpatentes und des Versuchsberichtes des
Beschwerdefihrers jeweils nur bei einer Temperatur von
80°C durchgefuhrt wurden. Eine Extrapolation der
Ergebnisse auf beliebige weiltere Temperaturen, so auch
auf die hoheren Temperaturen des Verfahrens der
Druckschrift (8) von 120°C bis 140°C, ist daher nicht

ohne weiteres glaubhaft.

Demzufolge kann der vorgelegte Versuchsbericht nicht als
lauter betrachtet werden, so dass er nicht glaubhaft zu
machen vermag, dass die Verwendung eines Tragers gemaf
Anspruch 1 fur den Katalysator Uber die gesamte Breite

des Anspruchs zu den behaupteten hdéheren Ausbeuten fuUhrt.

Der Beschwerdefuhrer brachte vor, dass im
erfindungsgemallen Beispiel 4a der Anlage 3 schon bei
80°C Ausbeuten erzielt wurden, die um 0,2% hoher l&gen,
als die hochsten i1n Druckschrift (8) bei 120°C bis 140°C
erzielten Ausbeuten von 99% (Versuche 14 und 15). Diese
Steigerung der Ausbeute stelle fur grol3technische
Verfahren bereits eine signifikante Verbesserung dar.

Indessen i1st festzuhalten, dass die vom Beschwerdefihrer
angesprochenen Versuche 14 und 15 der Druckschrift (8),
die eine Ausbeute von 99% erreichen, jeweils die
Hydrierung des Phthalsauredimethylesters, also einen

anderen Ester und damit eine andere chemische Verbindung
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betreffen, weshalb schon aus diesem Grund ein direkter
Vergleich der Ergebnisse nicht lauter ist. Eine
Verbesserung der Ausbeute gegeniuber der Druckschrift(8)
ist daher nicht glaubhaft.

4.6.7 Als weiteres Argument dafiur, dass eine Verbesserung
gegenuber dem Verfahren der Druckschrift (8) glaubhaft
sei, brachte der Beschwerdefiuhrer vor, dass das
Verfahren gemall dieser Druckschrift nur auf die
Verwendung von kurzkettigen Benzoldicarbonsaureestern
beschrankt sei und daher fur die erfindungsgemallen
Diisononylester sehr viel geringere Ausbeuten zu

erwarten gewesen waren.

Indessen ist festzustellen, dass das Verfahren der
Druckschrift (8) nicht, wie vom Beschwerdefihrer
behauptet, nur auf Ester mit einem bis acht
Kohlenstoffatomen beschrankt ist, sondern fur beliebige
Ester verwendet werden kann (siehe Seite 6, Zeilen 1

bis 4). Daher kann dieses Argument des Beschwerdefihrers

nicht durchgreifen.

4.6.8 Als weiteres Indiz dafiur, dass mit dem
streitpatentgemallen Verfahren eine Verbesserung
gegenudber Druckschrift (8) erreicht werde, verwies der
Beschwerdefihrer auf Beispiel 4 des Streitpatents und
Beispiel 16 der Druckschrift (8), die beide die
Hydrierung von lIsophthalsauredimethylester betrafen. Im
Streitpatent werde beir 80°C eilne Ausbeute von 95,3%
erreicht, wadhrend in Druckschrift (8) beir 150°C eine
Ausbeute von 99% erreicht werde. Dies zeige, dass die
Hydrierung beil hdherer Temperatur auch eine Steigerung
der Ausbeute bewirke. Deshalb sei auch fur die

erfindungsgemdlen Versuche des Beschwerdefihrers gemaf
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Anlage 3 beil hoheren Temperaturen, also beir Temperaturen
wie sie in Druckschrift (8) ublicherweise verwendet
werden, eine weltere Steilgerung der Ausbeute uUber 99,2%
hinaus zu erwarten. Deshalb sei eine Verbesserung des
erfindungsgemallen Verfahrens gegenuber jenem der
Druckschrift (8) glaubhaft.

Indessen ist festzustellen, dass auch die
Vergleichsversuche des Beschwerdefihrers in Anlage 3 bei
nur 80°C durchgefihrt werden und dort mit dem zum
Vergleich eingesetzten Katalysator V2, der jenem der
Druckschrift (8) entspricht, bereits Ausbeuten von 99,3%
erreicht werden. Dies unterstitzt damit die Position des
Beschwerdegegners, der argumentierte, dass das Verfahren
gemall Streitpatent nicht mehr effektiv steigerungsfahig
sei, weshalb auch dieses Argument des Beschwerdefihrers

nicht durchgreift.

Daher gilt die vom Beschwerdefihrer behauptete
Verbesserung des anspruchsgeméflen Verfahrens gegeniber
dem nachstliegenden Stand der Technik als nicht belegt,
da sie weder anhand von lauteren Vergleichsversuchen
belegt wurde, noch Uber die gesamte Breite glaubhaft
erscheint.

4_.6.10Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern

C4708.D

konnen Vorteile, auf die sich der Beschwerdefihrer
gegenuber dem nadchstliegenden Stand der Technik beruft,
die aber nicht hinreichend belegt sind, bei der
Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe
und damit fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht in Betracht gezogen werden (siehe z. B.
Entscheidung T 20/81, ABI. EPA 1982, 217, Punkt 3 der

Entscheidungsgrinde). Im vorliegenden Fall ist daher der
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behauptete Vorteil der hoheren Ausbeuten beil niedrigerer
Temperatur gegenuber der nachstliegenden Druckschrift (8)
mangels Uberzeugender Beweismittel nicht beil der
Festlegung der streitpatentgemallen Aufgabe heranzuziehen.

4.7 Aus diesen Griunden folgt, dass die vorstehend in
Punkt 4.4 supra angefuhrte Aufgabe als nicht geldst gilt
und folglich umzuformulieren ist. Ausgehend von
Druckschrift (8) als nachstliegendem Stand der Technik
liegt der Erfindung des Streitpatents somit lediglich
die objektive Aufgabe zugrunde, ein weiteres Verfahren
mit hoher Ausbeute zur Hydrierung von
Phthalsaurediisononylester und

Phthalsaurediisodecylester bereitzustellen.

4.8 Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die in Punkt 4.7 supra
genannte objektive Aufgabe durch die Bereitstellung des

anspruchsgemallen Verfahrens zu lésen.

4.9 Ein Tragermaterial mit der anspruchsgemalen
Porendurchmesserverteilung und einer BET-Oberflache von
200 bis 350 m?/g war zum Anmeldetag des Streitpatentes
bekannt und zugadnglich, was zwischen den Parteien
unstreitig iIst. Insbesondere Druckschrift (32)
beschreibt Aluminiumoxide als geeignete
Tragermaterialien fur Katalysatoren, die fur die
Hydrierung von Benzol, also fiur die Kernhydrierung von
aromatischen Substraten, eingesetzt werden koénnen
(Seite 70, Kapitel 11, Seite 71, Tabelle 1l1). Es werden
Aluminiumoxide als Tragermaterialien beschrieben, die
Oberflachen von 200 m?/g bis 300 m?/g, sowie Makroporen
(large pores) und Mesoporen (small pores) aufweisen,

welche eine bimodale Porendurchmesserverteilung

C4708.D



4.10

C4708.D

- 20 - T 1705707

aufweisen, die unstreitig iIn die anspruchsgemalle
Definition des Tragermaterials fallen (siehe Seite 80,
Kapitel 1V, und Seite 81, Tabelle I1V). Nachdem die
objektive Aufgabe lediglich die Bereitstellung eines
alternativen Verfahrens betrifft, lag es fur den
Fachmann auf der Hand, im Rahmen der Lehre der
Druckschrift (8) weitere herkommliche Tragermaterialien
fir den Katalysator einsetzen. Da die Auswahl des
anspruchsgemallen Tragermaterials nicht mit einem
unerwarteten technischen Effekt verbunden ist (siehe
Punkt 4.6.3 bis 4.6.9 supra) stellt sie lediglich eine
willkirliche Auswahl innerhalb des Standes der Technik
dar, insbesondere nachdem Trager mit einer solchen
Porendurchmesserverteilung bereits fir die katalytische
Hydrierung von Aromaten bekannt und handelstblich waren.
Somit stellt diese Auswahl schon wegen threr
Beliebigkeit nur eine Routinetdtigkeit im Rahmen des
handwerklichen Konnens des Fachmanns dar, die keinerlei

erfinderisches Zutun erfordert.

Der Beschwerdefuhrer bezweifelte, dass die
Aluminiumoxide, die in Tabelle Il der Druckschrift (32)
als geeignete Tragermaterialien fur Katalysatoren zur
Hydrierung von Benzol angegeben sind, gleichzeitig auch
eine grolRer BET-Oberflache aufwiesen, da die iIn

Tabelle 11 fur diese Tragermaterialien angegebenen
Primarliteraturzitate auch Tragermaterialien mit
geringer BET-Oberflache betreffen kénnten. Deshalb sehe
er in Druckschrift (32) die Verwendung von
Aluminiumoxiden als Tragermaterial fur die Hydrierung
von Benzol in Tabelle Il nicht mit den Aluminiumoxiden
mit grofller Oberflache, wie sie in Tabelle 1V offenbart

seien, verknupft.
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Indessen i1st festzustellen, dass, unabhédngig davon, was
in den vom Beschwerdefihrer angesprochenen
Primarliteraturzitaten angegeben sein mag, es sich bei
Druckschrift (32) um ein Handbuch, d.h. um eine
eigenstandige technische Lehre, handelt. Diese
Druckschrift lehrt dem Fachmann in Tabelle I1
verschiedene Einsatzmoglichkerten von Aluminiumoxiden,
darunter die Verwendung als Tragermaterial fur
Katalysatoren zur Hydrierung von Aromaten, wahrend iIn
Tabelle 1V die Aluminiumoxide hinsichtlich ihrer
Oberflacheneigenschaften, wie BET-Oberflédche und
Porenverteilung, préazisiert sind. Da Tabelle 11, sowie
die spezifischen Aluminiumoxide gemalR Tabelle 1V iIm
selben Kapitel aufgefihrt sind (Kapitel 4; siehe

Seite 63 und folgende), ist bereits dadurch eine
inhaltliche Verknupfung von Aluminiumoxiden mit grol3er
Oberflache fur den spezifischen Zweck der Hydrierung von
Aromaten aufgezeigt. Insoweit kann die Kammer dem

Vorbringen des Beschwerdefihrers nicht folgen.

Der Beschwerdefihrer argumentierte, dass bei
Hydrierungen von aromatischen Estern auch unerwinschte
Reaktionen, wie z.B. die Hydrierung der Esterketten und
auftreten konnten, die zumindest die Ausbeute
beeintrachtigten. Daher kénne der Fachmann nicht sicher
sein, dass die Verwendung eines alternativen
Tragermaterials fur den Katalysator ebenfalls eine
Kernhydrierung bewirke und hohe Ausbeuten erzielt werden

konnten.

Indessen i1st zunédchst festzustellen, dass das Verfahren
von Anspruch 1 des Streitpatentes nicht auf eine
Kernhydrierung beschréankt ist, sondern auch die

Hydrierung der Esterketten umfasst. Im vorliegenden Fall
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iIst die vorgeschlagene Ldsung bereits deshalb
naheliegend, weil der Fachmann nur der Lehre des
nachstliegenden Standes der Technik folgt, indem er ein
alternatives, herkommliches Tragermaterial wahlt,
welches bereits aus Druckschrift (32) bekannt war. Eine
Erfolgsgarantie ist hierber nicht notwendig, eine
realistische Aussicht auf Erfolg genugt, die durch die
Lehre der Druckschrift (32) gewahrleistet ist.

Der Beschwerdefuhrer brachte vor, dass fur die
Katalysatoren in Druckschrift (8) als Tragermaterial
vorzugsweise ein Aluminiumoxid, welches mindestens 20%
eines Lithium-Aluminium-Spinells enthalt, verwendet
werde. Da der Fachmann nur Katalysatoren auf diesem
Tragermaterial als geeignet iIn Betracht gezogen habe,
weise die Druckschrift (8) von der Verwendung anderer
herkémmlicher Aluminiumoxide entsprechend der

vorliegenden Erfindung weg.

Hingegen lehrt die Passage auf Seite 7, Zeilen 15 bis 17
der Druckschrift (8) (siehe Punkt 4.2 supra) lediglich,
dass Aluminiumoxid mit einem Gehalt von mindestens 20 %
eines Lithium-Aluminium-Spinells als Tragermaterial
besonders geeignet ist, ohne von anderen
AusfTihrungsformen abzuraten. Der Gehalt an Lithium-
Aluminium-Spinell ist damit kein obligatorisches
Erfordernis fur die Auswahl des Tragermaterials, sondern
betrifft lediglich eine bevorzugte Ausfihrungsform

(T 1115/05, Entscheidungsgrinde Punkt 4.5.2).
Hinsichtlich des Tragermaterials lehrt Druckschrift (8)
im gleichen Absatz auf Seite 7, Zeilen 12 bis 15, dass
grundsatzlich alle Tragermaterialien, also auch das
erfindungsgemalle Tragermaterial, geeignet sind. Aus

diesem Grunde kann die Lehre dieser Druckschrift nicht
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von der erfindungsgemalen Losung weg weisen, weswegen
die Kammer dieses Argument des Beschwerdefuhrers fur
nicht stichhaltig halt.

Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Gegenstand
des Verfahrensanspruchs 1 gemald Hauptantrag,

Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 eine naheliegende L&sung
der streitpatentgemallen Aufgabe darstellt, weshalb der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf
Artikel 56 EPU nicht gewahrbar ist.

Hilfsantrag 3, Hilfsantrag 4, Hilfsantrag 5

5.

C4708.D

Der Wortlaut der Verfahrensanspriche 1 der

Hilfsantrage 3, 4 und 5 ist identisch (siehe Paragraph V
b) supra), so dass die folgende Argumentation
gleichermaRen fur den Verfahrensanspruch 1 der

Hilfsantrage 3 bis 5 gilt.

Anderungen

Die gegeniber der Fassung des Hauptantrages vorgenommene
Anderung im Verfahrensanspruch 1 betrifft die
Beschrankung des Aktivmetalls alleine auf Ruthenium. Die
Basis fur diese Anderung findet sich im
Herstellungsbeispiel des Katalysators auf Seite 23,
Zeile 25 bis Seite 24 Zeile 8, sowie In samtlichen
Anwendungsbeispielen der ursprunglichen Unterlagen. Da
somit alle vorgenommenen Anderungen den urspriinglichen
Unterlagen zu entnehmen sind sieht die Kammer die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU als erfullt. Da
die Anderungen eine weitere Beschrankung des
Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 bewirken, genigen
sie auch den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPU.
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Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Wie der Anspruch 1 von Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und
Hilfsantrag 2 ist auch Anspruch 1 der Hilfsantrége 3, 4
und 5 auf ein Verfahren zur Hydrierung von
Phthalsaurediisononylester oder
Phthalsaurediisodecylester gerichtet, welches gegeniuber
dem Hauptantrag nur hinsichtlich des Aktivmetalls auf
Ruthenium alleine beschrankt ist (siehe Punkt V b)
supra). Da der nachstliegende Stand der Technik, wie in
Druckschrift (8) beschrieben, bereits Ruthenium als
Aktivmetall des Katalysators offenbart (siehe Punkt 4.2
supra), gelten hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit
fur die Hilfsantrage 3, 4 und 5 die gleichen
Uberlegungen und Schlussfolgerungen wie fir den
Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 und 2 (siehe Punkt 4.
supra), mit der Konsequenz, dass auch der Gegenstand des
Anspruchs 1 dieser Antrage nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemaR Artikel 56 EPU beruht.
Die Hilfsantrédge 3, 4 und 5 sind daher ebenfalls nicht
gewahrbar im Hinblick auf Artikel 56 EPU.

Hilfsantrag 6 und Hilfsantrag 7

8.

C4708.D

Zulassigkeit der Antrage

In den Hilfsantrdgen 6 und 7, die erstmals im
Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind, wurden alle
Verfahrensanspriche, auf denen die angegriffene
Entscheidung basierte, gestrichen. Diese beiden Antrage
weisen nur noch Anspruche auf, die einer anderen
Anspruchskategorie angehdren, namlich einerseits

Sachanspriche, gerichtet auf spezifische chemische
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Verbindungen, auf diese enthaltenden Gemische und
Kunststoffzusammensetzungen, sowie Verwendungsanspriche
und andererseits nur auf die Gemische und
Kunststoffzusammensetzungen gerichtete Sachanspriche,

sowie Verwendungsanspruiche.

Der Beschwerdegegner 1 rugte, dass die Hilfsantrage 6
und 7, die ausschlieBlich auf Sach- und
Verwendungsanspriche gerichtet seien, bereits vor der
Erstinstanz hatten gestellt werden missen. Da das
Beschwerdeverfahren dazu dienen soll, die
erstinstanzliche Entscheidung zu Uberprifen, welche nur
Uber die vorgelegten Verfahrensanspriche entschieden
hatte, der Erstinstanz jedoch jene Hilfsantrage nicht
zur Entscheidung vorgelegt worden seien, liege hier ein
Verfahrensmissbrauch durch den beschwerdefihrenden
Patentinhaber vor. Daher seien die Hilfsantrage 6 und 7
gemall Artikel 12(4) VOBK nicht in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Es i1st daher zu entscheiden, ob diese Antrage in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen sind.

Zu dem im EPU vorgesehenen zweiseitigen
Beschwerdeverfahren hat die Grosse Beschwerdekammer den
Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend
dem Recht der unterlegenen Partei und den anderen
Beteiligten auf Uberpriufung der erstinstanzlichen
Entscheidung in einem gerichtsformigen Verfahren dient.
Der verwaltungsgerichtliche Charakter des zweiseitigen
Beschwerdeverfahrens wurde in den Entscheidungen der
GrolRer Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408),

G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346), G 7/91 (ABI. EPA 1993, 356)
sowie G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) hervorgehoben.
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Insbesondere In G 9791 wurde festgestellt, dass der
Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin
besteht, der unterlegenen Partei die Moglichkeit zu
geben, die 1hr nachteilige Entscheidung anzufechten und
ein gerichtliches Urteil Uber die Richtigkeit der
erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist
der faktische und rechtliche Rahmen des
Einspruchsverfahrens, wie in der Entscheidung G 9/91
(loc. cit., Punkt 6 der Entscheidungsgrunde) definiert,
grundsatzlich fur das weitere Beschwerdeverfahren

bestimmend.

Hieraus lasst sich unmittelbar herleiten, dass der
Streitstoff In zweiter Instanz von den Beteiligten nur
eingeschrankt geandert werden kann. Dieser Grundsatz
findet seine Entsprechung in der geltenden
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, deren Artikel
12(4) ausdrucklich der Kammer die Befugnis einraumt,
Antrage nicht zuzulassen, die bereits vom
beschwerdefihrenden Patentinhaber im erstinstanzlichen
Verfahren hatten vorgebracht werden koénnen. Es liegt
somit im Ermessen der Kammer unter Berucksichtigung
aller relevanten Umstande des Einzelfalls Anderungen des
Vorbringens eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren
zuzulassen oder auch Vorbringen eines Beteiligten
unberucksichtigt zu lassen, das schon iIn erster Instanz
veranlasst gewesen ware (siehe T 240/04, Punkte 16.1
und 16.2 der Entscheidungsgrinde; T 339706, Punkt 6.3
der Entscheidungsgrinde; beide nicht veroffentlicht im
ABI. EPA).

Im vorliegenden Fall reichte der Beschwerdefuhrer
erstmals im Beschwerdeverfahren Antrage ein, welche die

Verfahrensanspriche, auf denen die angegriffene
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Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, sondern
die nur noch Anspriche einer anderen Anspruchskategorie
aufwiesen, namlich Sach- und Verwendungsanspriche (siehe
Punkt 8.1 supra). Diese waren zwar neben den
Verfahrensansprichen als weitere unabhangige Anspriche
bereits i1In der erteilten Fassung des Streitpatentes
enthalten und Im Einspruchsverfahren ebenfalls
angegriffen worden, indessen bislang nie alleiniger

Gegenstand eines Antrages.

Aus der Niederschrift Uber die mundliche Verhandlung vom
28. Juni 2007 vor der Einspruchsabteilung geht hervor,
dass die Eilnspruchsabteilung, nachdem sie den Parteien
mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand des
Verfahrensanspruchs 1 des damaligen Hauptantrages, sowie
der damaligen Hilfsantrage 1 und 2 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, vom Beschwerdefuhrer-
Patentinhaber drei weitere Hilfsantrage entgegen
genommen hat (siehe Niederschrift, Seite 3, Absatz 3 bis
Seite 4, Absatz 2). Somit hatte der Beschwerdefihrer aus
objektiver Sicht die Gelegenheit, weitere (Hilfs)Antrage
vor der Erstinstanz zu stellen und hat von dieser
Moglichkeit auch Gebrauch gemacht. Art und Gegenstand
von (Hilfs)Antragen stehen gemall des
Verfugungsgrundsatzes in der alleinigen Verantwortung
und sind das alleinige Recht der antragstellenden Partei,
hier des Beschwerdefuhrers. Dementsprechend hat sich der
Beschwerdefihrer im Einspruchsverfahren rechtmallig
entschieden, i1n den drei damals vorgelegten
Hilfsantragen weiterhin an den Verfahrensansprichen
festzuhalten, wie aus Anlage Il der Niederschrift der
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
hervorgeht. Nachdem die Einspruchsabteilung festgestellt

hatte, dass alle damals vorliegenden Antrage mangels
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Patentfahigkeit der Verfahrensanspriche nicht gewahrbar
seien, war Uber die ebenfalls iIn allen Antragen
enthaltenen Sach- und Verwendungsanspriche nicht mehr zu
entscheiden. Die Einspruchsabteilung hat daher
sachgerecht ausschlieRlich Uber die Verfahrensanspriche
entschieden.

Die nunmehr erstmals im Beschwerdeverfahren
eingereichten Hilfsantrage 6 und 7 betreffen jedoch
nicht mehr Verfahrensanspriche, die einziger Gegenstand
der angefochtenen Entscheidung waren, sondern betreffen
einen grundsatzlich unterschiedlichen
Anspruchsgegenstand, namlich ausschlielBlich Sach- und
Verwendungsanspriuche. Deshalb wirde deren Zulassung in
das Beschwerdeverfahren einen grundsatzlich anderen
sachlichen und patentrechtlichen Streitstoff ergeben, so
dass es 1Im Regelfall zu einer Zurickverweisung an die
Erstinstanz fuhren wirde. Dadurch wirde sowohl die Dauer
des Verfahrens verlangert, als auch den Parteien und der
Offentlichkeit die Rechtssicherheit Uber die Gultigkeit
des Streitpatentes vorenthalten, was nicht mit dem

Grundsatz der Verfahrensokonomie vereinbar ware.

Der Beschwerdefuhrer brachte vor, dass er von der
endgultigen Entscheidung der Einspruchsabteilung
Uberrascht gewesen sei, so dass es i1hm zu diesem
Zeitpunkt des Verfahrens nicht mehr méglich gewesen sei,
weiltere Antrage zu stellen.

Indessen i1st festzustellen, dass aus der Niederschrift
uber die mundliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung hervorgeht, dass der Patentinhaber
aus objektiver Sicht durchaus die Moglichkeit gehabt

hatte, weitere Antradge zu stellen und dies auch in
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Anspruch genommen hat (siehe Punkt 8.5.1 supra). Somit
hatten die Hilfsantrage 6 und 7, die nur noch Sach- und
Verwendungsanspriche enthielten, bereits wédhrend des
Einspruchsverfahrens gestellt werden kénnen und mussen.
Daruber hinaus war aus dem Einspruchsschriftsatz, sowie
aus dem weiteren Schriftwechsel Im Einspruchsverfahren
und aus der Anlage zur Ladung zur mundlichen Verhandlung,
klar ersichtlich, dass sich die Diskussion wahrend der
mandlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
zunachst auf den Verfahrensanspruch 1 beschranken wirde.
Damit muss auch dem Beschwerdefihrer vor der mindlichen
Verhandlung klar gewesen sein, dass, falls der
Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 In seiner erteilten
Fassung gemall dem damaligen Hauptantrag oder in seiner
abgeédnderten Fassung gemdl der damaligen Hilfsantréage 1
und 2 im Hinblick auf den Stand Technik keinen Bestand
haben wirde, das gesamte Patent widerrufen werden wirde.
Die Tatsache, dass in der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung weitere Antrége vorgelegt wurden,
die an dem Verfahrensanspruch festhielten (siehe

Punkt 8.5.1 supra) macht unmittelbar deutlich, dass der
Beschwerdefuhrer auf den durch den Verfahrensanspruch 1
gewahrten Schutz bewusst bestanden hat und kein
Interesse daran hatte, einen nur die unabhéangigen Sach-
und Verwendungsanspriche umfassenden Hilfsantrag
weiterzuverfolgen. Demnach hat der Beschwerdefihrer
dadurch bewusst eine verfahrensleitende Handlung
vorgenommen, die fur das weitere Verfahren
richtungsbestimmend war und die iIn seiner alleinigen
Verantwortung stand. Von der als Konsequenz dieses
Verhaltens zu erwartenden Entscheidung der
Einspruchsabteilung konnte der Beschwerdefihrer daher
nicht Uberrascht sein.

C4708.D
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8.7 Der Beschwerdefuhrer brachte vor, dass es nur der
Billigkeit entspreche, wenn er sein Recht, alle
erteilten Anspriche zu verteidigen, iIn Anspruch nehme.
Es misse i1hm zugestanden werden, die Sach- und
Verwendungsanspriche der Hilfsantrdge 6 und 7 aufrecht
zu halten und zur Diskussion und Entscheidung zu stellen,

da dies bisher noch nicht geschehen sei.

Indessen ist festzuhalten, dass die Sach- und
Verwendungsanspriche lediglich aus dem Grunde bisher
noch nicht Gegenstand einer Diskussion und Entscheidung
geworden sind, weil der Beschwerdefuhrer es versaumt
hatte, einen entsprechenden, ausschliellich darauf
gerichteten Antrag bereits im Einspruchsverfahren
einzureichen. Eine Diskussion und Entscheidung dieser
Anspriuche im Beschwerdeverfahren gabe dem
Beschwerdefiuhrer die Moglichkeit, dieses selbst
herbeigefihrte Versdumnis zu seinem alleinigen Vorteil
nachzuholen. Entsprechend des Rechtsgrundsatzes '‘nemo
auditur propriam turpitudinem allegans'™ darf jedoch
einer Partei, hier dem Beschwerdefuhrer, aus eigenem
Versdumnis kein Vorteil erwachsen, da dies gegenuber den
gegnerischen Parteien, hier den Beschwerdegegnern I

und 11, unbillig ware.

8.8 Der Beschwerdefuhrer brachte ebenfalls vor, dass er iIm
Hinblick auf die Prufung der Hilfsantrdge 6 und 7, die
bisher noch nicht erfolgt sei, ein Recht auf zwei
Instanzen habe, d.h. dass die Hilfsantrage 6 und 7 zur
Priufung an die erste Instanz zurilckverwiesen werden

sollten.

Indessen i1st festzustellen, dass fur die Frage der

Inanspruchnahme von zwei Instanzen, d.h. fur eine

C4708.D
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Zuruckverweisung der Hilfsantrage 6 und 7 an die
Einspruchsabteilung, zunachst diese Antrage im Verfahren
vor der Kammer zugelassen werden missten. Somit ist Uber
diese Frage erst dann zu entscheiden, wenn die
Voraussetzung dafiur, namlich die Zulassung der
Hilfsantrage 6 und 7, erfullt i1st, was im vorliegenden
Fall indessen nicht zutrifft (siehe Punkt 9. unten).

Der Beschwerdefihrer zog den im Verlauf der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer vorgebrachten Einwand, dass
die Nichtzulassung der Hilfsantrage 6 und 7 eine
Verletzung des rechtlichen Gehors gemalR Artikel 113 EPU
darstellten, am Ende der Verhandlung vor der Kammer
zurick, so dass es unnotig ist, Uber diesen nicht mehr
vorliegenden Einwand zu entscheiden. Dieser Einwand
wlrde auch nicht durchgreifen, da die Kammer allein Uber
die Zulassung der Hilfsantrage 6 und 7 entschieden hat
und dem Beschwerdefuhrer zu dieser Entscheidung
rechtliches Geh6r gewahrt worden ist und er dieses

genutzt hat.

Aus den oben genannten Grinden Ubt die Kammer ihr
pflichtgemdlRes Ermessen dahingehend aus, die
Hilfsantrage 6 und 7 entsprechend Artikel 12(4) VOBK

nicht in das Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez R. Freimuth
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