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ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN
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T 451/99 -3.3.4*
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzende:  U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. Davison-Brunel

V. Di Cerbo
Patentinhaber/Beschwerdefiuhrer: GENETIC SYSTEM CORPORATION
Einsprechender/Beschwerdefihrer: Dade Behring Marburg GmbH
Einsprechender/Beschwerdegegner: Roche Diagnostics GmbH
Stichwort: Synthetische Antigene/GENETIC SYSTEMS
Artikel: 54 (3), 84, 112 (1), 123 (2) EPU
Schlagwort: "Zulassigkeit von Disclaimern - gemaR Artikel 123 (2) EPU -
Abgrenzung gegeniiber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU -
anzuwendende Kriterien - Vorlage an die Grol3e Beschwerdekammer™
Leitsatz

Der Grol3en Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten

Fassung nicht gestutzten Disclaimers in einen Anspruch zulassig und
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dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPU gewéhrbar, wenn der
Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPU auszurdumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zuléassigkeit des Disclaimers zu

beurteilen?

Sachverhalt und Antrage

|. Das européaische Patent Nr. 0 220 273 mit der Bezeichnung "Synthetische
Antigene zum Nachweis einer mit AIDS zusammenhangenden Krankheit" wurde mit
43 Anspruchen auf die internationale Anmeldung Nr. WO 86/06414 erteilt.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautete wie folgt:

"1. Verfahren zum Nachweis von LAV/HTLV-IlI-Viren oder Antikérpern gegen das
LAV/HTLV-III-Virus, bei dem eine Probe mit einem Gemisch zusammengebracht wird,
das Epitope aufweist, die immunologisch mit Epitopen von LAV/HTLV-III konkurrieren,
wobei Antikdrper an ein solches Proteingemisch binden und dadurch einen
spezifischen Bindungspaarkomplex bilden, und das Ausmal’ der Komplexbildung
bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dal3:

als Reagenz im Testmedium ein Gemisch verwendet wird, das zumindest ein Peptid
enthalt, das mindestens 6 und weniger als 50 Aminosauren aufweist, wobei
zumindest 6 jener Aminosauren aufeinanderfolgen und durch einen Teil der
codierenden Region von LAV/HTLV-III von bp 450 bis bp 731 aus der gag-Region
oder bp 900 bis bp 1421 (aus der gag-Region) oder bp 7210 bis bp 7815 (aus der
env-Region) codiert werden."

Il. Gegen das Patent wurden Einspriiche gemaR Artikel 100 a) bis ¢) EPU eingelegt
(mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tatigkeit, unzureichende Offenbarung,
Erweiterung). Die Einspruchsabteilung beschlol3, das Patent nach

Artikel 102 (3) EPU auf der Grundlage des dritten damaligen Hilfsantrags in
geandertem Umfang aufrechtzuerhalten.



lll. Die Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin I) legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein und beantragte ihre Aufhebung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage eines neuen Hauptantrags oder eines neuen ersten
Hilfsantrags, die beide zusammen mit der Beschwerdebegriindung eingereicht
wurden. Ein neuer Anspruchssatz, als zweiter Hilfsantrag zu bericksichtigen, ging
mit Schreiben vom 24. Mai 2002 ein. In einem dritten Hilfsantrag (in der
Beschwerdebegrindung als zweiter Hilfsantrag bezeichnet) beantragte die
Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der in der angefochtenen
Entscheidung festgehaltenen Form.

Die Einsprechende 2 (Beschwerdefihrerin 1) legte gleichfalls Beschwerde ein und
beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Mit Schreiben vom 29. Dezember 1999 nahm die Einsprechende 1, die gemaf
Artikel 107 EPU am Verfahren beteiligt ist, Stellung zur Beschwerdebegriindung der

Beschwerdeflhrerin | und beantragte, deren Beschwerde zuriickzuweisen.

IV. Der neue Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin | war der von der
Einspruchsabteilung zuriickgewiesene Hauptantrag, sein Anspruch 1 entspricht aber
dem Anspruch 1 des Antrags, dem die Einspruchsabteilung stattgegeben hat, und

lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Nachweis von LAV/HTLV-IlI-Viren oder Antikérpern gegen das
LAV/HTLV-III-Virus, bei dem eine Probe mit einem Gemisch zusammengebracht wird,
das Epitope aufweist, die immunologisch mit Epitopen von LAV/HTLV-III konkurrieren,
wobei Antikdrper an ein solches Proteingemisch binden und dadurch einen
spezifischen Bindungspaarkomplex bilden, und das Ausmaf3 der Komplexbildung

bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dal3:

als Reagenz im Testmedium ein Gemisch verwendet wird, das zumindest ein Peptid
enthalt, das mindestens 6 und weniger als 50 Aminosauren aufweist, wobei
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zumindest 6 jener Aminosauren aufeinanderfolgen und durch einen Teil der
codierenden Region von LAV/HTLV-III von bp 450 bis bp 731 aus der gag-Region
oder bp 900 bis bp 1421 (aus der gag-Region) oder bp 7210 bis bp 7815 (aus der
env-Region) codiert werden, mit Ausnahme der folgenden Peptide:

a) Peptide aus der gag-Region, die dadurch definiert ist, dal3 sie mit der durch ATG
an Position 336 - 338 in der DNA-Sequenz von LAV codierten Aminosaure 1 - Met
beginnt:

Aminosauren 37 - 46 einschliel3lich, namlich Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-
Val;

Aminosauren 49 - 79 einschliel3lich, ndmlich Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-
Arg-GlIn-lle-Leu-Gly-GlIn-Leu-GIn-Pro-Ser-Leu-GIn-Thr-Gly-Ser-Glu-Glu-Leu-Arg-Ser-
Leu-Tyr,

Aminosauren 200 - 220 einschlief3lich, namlich Met-Leu-Lys-Glu-Thr-lle-Asn-Glu-Glu-
Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala;

Aminosauren 226 - 234 einschliel3lich, ndmlich Gly-GIn-Met-Arg-Glu-Pro-Arg-Gly-Ser;
Aminosauren 239 - 264 einschlief3lich, namlich Thr-Thr-Ser-Thr-Leu-GIn-Glu-Gln-lle-
Gly-Trp-Met-Thr-Asn-Asn-Pro-Pro-lle-Pro-Val-Gly-Glu-lle-Tyr-Lys-Arg;

Aminosauren 288 - 331 einschlielilich, namlich Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-
Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg-Ala-Glu-Gin-Ala-Ser-GIn-Glu-Val-Lys-Asn-
Trp-Met-Thr-Glu-Thr-Leu-Leu-Val-GIn-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys;

Aminosauren 352 - 361 einschliel3lich, namlich Gly-Val-Gly-Gly-Pro-Gly-His-Lys-Ala-
Arg;

b) Peptide aus der env-Region, die dadurch definiert ist, dal3 sie mit der durch AAA
an Position 5746 - 5748 in der DNA-Sequenz von LAV codierten

Aminosaure 1 - Lysin beginnt:

Aminosauren 466 - 500 einschliel3lich, namlich Leu-Thr-Arg-Asp-Gly-Gly-Asn-Asn-
Asn-Asn-Gly-Ser-Glu-lle-Phe-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Asp-Met-Arg-Asp-Asn-Trp-Arg-
Ser-Glu-Leu-Tyr-Lys-Tyr-Lys-Val;
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Aminosauren 510 - 523 einschliel3lich, namlich Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-
GIn-Arg-Glu-Lys-Arg;

Aminosauren 551 - 577 einschlief3lich, namlich Val-GIn-Ala-Arg-GIn-Leu-Leu-Ser-
Gly-lle-Val-GIn-GIn-GIn-Asn-Asn-Leu-Leu-Arg-Ala-lle-Glu-Ala-GIn-GIn-His-Leu;
Aminosauren 594 - 603 einschlief3lich, namlich Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-
GIn-GlIn;

Aminosauren 621 - 630 einschlief3lich, namlich Pro-Trp-Asn-Ala-Ser-Trp-Ser-Asn-
Lys-Ser;

Aminosauren 657 - 679 einschlielRlich, namlich Leu-lle-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-GIn-GIn-
Glu-Lys-Asn-Glu-GIn-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala.”

Wie von der Beschwerdefuhrerin | in ihrer Beschwerdebegriindung vorgebracht,
besteht der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 in der erteilten Fassung und
diesem Anspruch 1 darin, daf3 alle Peptide aus der Druckschrift (1) WO 86/02383,
die einen friiheren ersten Prioritatstag (18. Oktober 1984) als das Streitpatent

(24. April 1985) hat, aber erst am 24. April 1986, also nach dessen Anmeldetag
(21. April 1986) veroffentlicht wurde und gemaR Artikel 54 (3) EPU als Stand der
Technik gilt, aus dem letztgenannten Anspruch herausgenommen, also durch einen

"Disclaimer" ausgeklammert wurden, um den Neuheitseinwand auszuraumen.

V. Am 28. Mai 2002 fand eine mindliche Verhandlung statt. Im Verlauf der
Diskussion uber die Frage, ob der "Disclaimer” in Anspruch 1 Erweiterungen
beinhaltet und damit gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRt, wurden die Beteiligten auf
die Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 Uber die Zulassigkeit von
"Disclaimern" nach Artikel 123 (2) EPU hingewiesen (inzwischen verdffentlicht in
ABI. EPA 2002, 476). Alle Beteiligten beantragten dann, dal3 der Grol3en
Beschwerdekammer Fragen zu dieser Sache vorgelegt werden. Die Kammer gab
ihnen zwei Monate Zeit fiir die Einreichung von Vorschlagen.

Alle Beteiligten reichten innerhalb der Frist Rechtsfragen zur Vorlage an die Grol3e

Beschwerdekammer ein.
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V1. Die Beschwerdeflhrerin | beantragte, der Grol3en Beschwerdekammer folgende

Fragen vorzulegen:

"Kann eine Anderung eines Anspruchs, die von der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung nicht gesttitzt ist und in einem Disclaimer besteht, nach
Artikel 123 (2) EPU zulassig sein, wenn die Anderung dazu dient, Gegenstande
auszuschlieRen, die in einem zum Stand der Technik gehérenden Dokument,
insbesondere einem Dokument gemaR Artikel 54 (3) EPU, offenbart sind?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulassigkeit der Disclaimer zu

beurteilen?"

VII. Die Beschwerdefihrerin Il beantragte die Vorlage der folgenden Fragen:

"la. Bedeutet das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU, wonach eine europaische
Patentanmeldung und ein europdaisches Patent nicht in der Weise geandert werden
darfen, daf3 ihr Gegenstand tber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht, daf3 jeder Disclaimer von der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung gestitzt sein muf3?

1b. Oder kann ein Disclaimer aufgenommen werden, der keine Grundlage in der
ursprunglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat und der dazu dient, die
Neuheit gegenuber einer "zufalligen" Vorwegnahme in einem zum Stand der Technik

gehoérenden Dokument herzustellen, ohne daR Artikel 123 (2) EPU verletzt wird?

2. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob sich der
Disclaimer tatsachlich auf die Begriindung der Neuheit beschrankt, d. h. das
hinzugefligte negative Merkmal keinen technischen Beitrag zur beanspruchten
Erfindung beinhaltet?

3. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die
Vorwegnahme tatséchlich zufallig ist?
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4. Falls die Frage 1b bejaht wird: Ist ein Disclaimer zul&ssig, der dazu dient,
Gegenstande auszuschliel3en, die als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU
gelten?

5. Falls die Frage 1b bejaht wird: Ist ein Disclaimer auch dann zuldssig, wenn die
Neuheit gegeniber einer Vorwegnahme in einem zum Stand der Technik
gehdrenden Dokument ebenso durch Aufnahme eines positiven Merkmals hergestellt

werden kann?

6. Falls die Frage 1b bejaht wird: Welche weiteren Kriterien missen moglicherweise

erfullt sein, damit ein solcher Disclaimer zulassig ist?"

VIII. Die Einsprechende 1 schlug folgende Fragen vor:

"Artikel 123 (2) EPU schreibt vor, daf? eine europiische Patentanmeldung und ein
europaisches Patent nicht in der Weise geéndert werden dtrfen, daf3 ihr Gegenstand
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht.

1. Konnen trotz dieser Vorschrift Disclaimer auch ohne Grundlage in der urspriinglich
eingereichten Fassung der Anmeldung zugelassen werden, mit denen der
Gegenstand eines européischen Patents oder einer européaischen Patentanmeldung
gegenuber einem angeblich neuheitsschadlichen Dokument aus dem Stand der
Technik abgegegrenzt werden soll, insbesondere gegentiber einem solchen nach
Artikel 54 (3) EPU, wie z. B. in den Entscheidungen T 898/91, T 526/92, T 645/95,

T 608/96, T 863/96 und T 597/92 (ABI. EPA 1996, 135) festgestellt? Oder sind
Disclaimer vielmehr, wie in der Entscheidung T 323/97 ausgefiihrt, nach

Artikel 123 (2) EPU nicht zulassig?

2. Falls die Frage 1 dahingehend beantwortet wird, daf? Disclaimer zul&ssig sind:

Nach welchen Kriterien ist dann die Zulassigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

Mufl3 ein zuléssiger Disclaimer insbesondere die nachstehenden Kriterien erfillen?



a) Der Disclaimer muf3 exakt definiert und auf das im Stand der Technik Offenbarte
beschrankt sein, d. h., durch den Disclaimer darf keine verallgemeinerte Lehre
ausgeklammert werden, die auf einer Auslegung der im Stand der Technik

offenbarten Lehre beruht.

b) Bei dem angeblich neuheitsschadlichen Dokument aus dem Stand der Technik
muf3 es sich um eine zuféallige Vorwegnahme handeln; das heil3t, daf’ ein Disclaimer
nur zulassig ist, wenn das Dokument, das die ausgeschlossene Offenbarung enthélt,
fur weitere Aspekte der Prifung der beanspruchten Erfindung nicht relevant ist, und
dal’ das Dokument mit Aufnahme des Disclaimers aus dem Bereich des zu
beriicksichtigenden Stands der Technik ausscheiden muf3.

c) Der Disclaimer mul3 die einzige Mdglichkeit zur Abgrenzung gegeniber dem
angeblich neuheitsschadlichen Dokument aus dem Stand der Technik sein.

3. Gelten die in 2 a), 2 b) und 2 c¢) genannten Kriterien auch fur einen Disclaimer im
Zusammenhang mit Artikel 54 (3) EPU?"

Entscheidungsgrinde

1. Anspruch 1 des von der Kammer zu prifenden Hauptantrags enthélt einen
sogenannten Disclaimer, durch den 13 im Anspruch eigens genannte Peptide aus
dem Anspruchsgegenstand ausgeschlossen werden. Diese Peptide sind in der
Druckschrift (1) offenbart, die nach Artikel 54 (3) EPU Stand der Technik ist (s. o.

Nr. IV). Anspruch 1 ware nicht neu, wenn die durch den Disclaimer ausgeklammerten
Peptide darin verblieben. Dies steht in Einklang mit der standigen Rechtsprechung
der Kammern zu diesem besonderen Aspekt der Neuheit, wenn sich der Gegenstand
eines Anspruchs mit einer Offenbarung im Stand der Technik Gberschneidet (s. z. B.
Entscheidung T 124/87 (ABI. EPA 1989, 491)). Die entscheidende Frage in diesem
Fall ist somit, ob der Disclaimer nach Artikel 123 (2) EPU zulassig ist oder nicht.
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2. Die im beanspruchten Verfahren als Reagenzien zu verwendenden Peptide

(s. 0. Nr. IV) werden definiert durch die Anzahl der darin enthaltenen Aminoséuren
und den Teil des Genoms von LAV/HTLV-III, der sie zumindest teilweise codiert.
Danach konnen sie zwischen 6 und 49 Aminosauren enthalten, von denen 6 aus
einer von drei Regionen stammen mussen, die ihrerseits 93 Aminosauren
(codierende DNA von Basenpaar (bp) 450 bis bp 731), 170 Aminosauren
(codierende DNA von bp 900 bis bp 1421) bzw. 201 Aminosauren (codierende DNA
von bp 7210 bis bp 7815) umfassen. Die 6 Aminosauren miussen aul3erdem in den
genannten Regionen aufeinanderfolgen. Es ist also leicht ersichtlich, dal3 das
beanspruchte Verfahren mit einer Fille von Peptiden ausgefiihrt werden kann. Der
Disclaimer, mit dem die 13 bereits in der Druckschrift (1) offenbarten Peptide
ausgeschlossen werden, ist der einzige geeignete Weg, den Anspruch so zu
formulieren, dafd sich eine Liste aller Peptide mit Ausnahme der 13 gerade
erwéahnten erlbrigt, die zweifellos viele Seiten fullen wirde und dennoch

unvollstandig bliebe.

3. Nach Ansicht der Kammer entspricht der Disclaimer in Anspruch 1 somit dem
Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPU), das bereits in der friihen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (z. B. Entscheidung T 4/80, ABI. EPA 1982, 149) als

wesentlich fir die Zulassigkeit von Disclaimern befunden wurde.

4. Anspruch 1 in seinem jetzigen Wortlaut bezieht sich auf zwei spezifische Gruppen
von Peptiden: diejenigen mit den generisch definierten Merkmalen, von denen
jedoch 13 ausgenommen sind, und eben diese 13, die zwar gleichfalls diese
Merkmale aufweisen, aber durch einen Disclaimer vom Schutz ausgeschlossen sind.
Keine dieser beiden Gruppen wurde in der urspriinglich eingereichten Fassung der
Anmeldung ausdriicklich genannt. Daher kdnnte der Anspruch nach

Artikel 123 (2) EPU als nicht gewé&hrbar angesehen werden, wenn man der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern Gber die Anwendung des

Artikels 123 (2) EPU im Falle von Anspruchsanderungen folgt, bei denen aus einer
allgemeinen Offenbarung eine "Auswahl" bestimmter Ausfihrungsformen getroffen
wird, die in der urspringlichen Anmeldung nicht ausdricklich offenbart waren (s. z. B.
Entscheidung T 288/92 vom 18. November 1993). Demgegenuber ware er nach der
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langjahrigen Praxis des EPA und der ihr zugrundeliegenden stéandigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern tber die Zulassigkeit von Disclaimern

gewdahrbar. Letztere soll im folgenden zusammengefal3t werden.

5. In mehreren Entscheidungen haben die Beschwerdekammern die Aufnahme eines
Disclaimers in einen Anspruch nach Artikel 123 (2) EPU fiir zulassig befunden, selbst
wenn sich in der urspringlichen Anmeldung keine ausdrtickliche Stitze hierfur fand.
Die wichtigsten dieser Entscheidungen werden nachstehend aufgegriffen. Verwiesen
wird dabei auch auf Entscheidungen tber Disclaimer, mit denen ein
Neuheitseinwand nach Artikel 54 (2) EPU tiberwunden werden soll, sofern die darin
aufgestellten Grundsatze auch fir die Beurteilung der Zul&ssigkeit von Disclaimern
bedeutsam sein kénnen, die (wie im vorliegenden Fall) der Ausraumung eines
Neuheitseinwands nach Artikel 54 (3) EPU dienen.

6. Nach den Entscheidungen T 433/86 vom 11. Dezember 1987 und T 170/87

(ABI. EPA 1989, 441) ist es in Fallen einer Uberschneidung des generell
Beanspruchten mit dem Stand der Technik zulassig, einen speziellen Stand der
Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschlie3en, auch
wenn den urspriinglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte fir einen
solchen Ausschluld zu entnehmen sind. Insbesondere heil3t es in der zweiten
Entscheidung, dafd die in der urspriinglichen Anmeldung offenbarte erfinderische
Lehre als Ganzes durch die blo3e Abgrenzung gegentiber dem Stand der Technik
keine Anderung erfahre; vielmehr werde durch den Disclaimer aus dieser Lehre nur
derjenige Teil "herausgeschnitten”, den der Anmelder wegen fehlender Neuheit nicht
beanspruchen kdénne. Fir eine solche Konstruktion bestehe ein erhebliches
praktisches Bedurfnis. Es gelte nur zu definieren, was von der urspriinglich
offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzfahigem noch tbrigbleibe. Anders
ausgedrickt wird also davon ausgegangen, dal3 die blof3e Abgrenzung eines
Anspruchs zur Uberwindung eines Neuheitseinwands nicht per se die erfinderische
Lehre der Anmeldung verandert und daher mit der ratio legis von Artikel 123 (2) EPU
im Einklang steht.
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7. Aus den vorstehend wiedergegebenen Entscheidungen laf3t sich ableiten, dal3 die
Zulassigkeit eines Disclaimers, der nicht von der urspringlichen Offenbarung
gestutzt wird, nur an die folgenden Bedingungen geknupft ist:

a) Es muRB eine Uberschneidung zwischen dem Stand der Technik und dem
generisch definierten beanspruchten Gegenstand geben.

b) Der durch den Disclaimer ausgeklammerte Stand der Technik muf ein
"spezieller" oder, wie in der Entscheidung T 433/86 (s. 0.) deutlicher formuliert, ein

spezifischer sein.

c) Der Disclaimer ist zur Herstellung der Neuheit notwendig.

8. In der Entscheidung T 597/92 (ABI. EPA 1996, 135) bestétigte die
Beschwerdekammer im wesentlichen die vorstehenden Grundsétze, fligte aber ein
weiteres Erfordernis hinzu: Auf einen Disclaimer dirfe nur ausnahmsweise zur
Vermeidung einer neuheitsschadlichen Vorwegnahme eines Anspruchs
zurickgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand des Anspruchs auf der
Grundlage der urspringlichen Offenbarung nicht durch eine positive
Formulierung beschranken lasse, ohne seine Klarheit und Knappheit
ungebihrend zu beeintrachtigen. Das Erfordernis der Klarheit war bereits mit der

Entscheidung T 4/80 (s. 0.) aufgestellt worden.

9. In der Entscheidung T 426/94 vom 22. Mai 1996 wurde dann offenbar ein neues
Erfordernis eingefihrt, das ein Disclaimer zur Ausraumung eines Einwands nach
Artikel 54 (2) EPU erfiillen muB, damit er nach Artikel 123 (2) EPU zuléssig ist: Der
Stand der Technik, der durch ihn ausgeschlossen werde, misse ein zufallig
neuheitsschéadlicher Stand der Technik sein. In der Entscheidung heil3t es weiter,
daR ein zur Herstellung der Neuheit aufgenommener Disclaimer genau den im Stand

der Technik offenbarten Gegenstand ausklammern sollte.

10. Nach Ansicht der Kammer liegt die Bedeutung dieser Entscheidung in der

Einfuhrung einer neuen Bedingung, die ein Disclaimer erfullen muf3, damit er zuléassig
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ist, ndmlich dal3 der Stand der Technik zuféallig neuheitsschadlich sein muf3, wahrend
die unter den Nummern 6 und 7 angefiihrten Entscheidungen auf einen

speziellen/spezifischen Stand der Technik verweisen. Dieser Grundsatz, der mit Blick
auf die Wiederherstellung der Neuheit im Rahmen von Artikel 54 (2) EPU aufgestellt

wurde, kénnte auch im Zusammenhang mit Artikel 54 (3) EPU relevant sein.

11. Was der Begriff "zufallig" in bezug auf den Stand der Technik in diesem
Kontext bedeutet, wurde unter anderem in der Entscheidung T 608/96 vom

11. Juli 2000 erlautert: Als zuféllig neuheitsschadlich sei eine Offenbarung
anzusehen, die der Fachmann, konfrontiert mit der dem Patent (oder der Anmeldung)
zugrundeliegenden Aufgabe, nicht in Betracht ziehen wirde, weil diese
Entgegenhaltung einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen sei oder ihrem
Gegenstand nach nichts zur Losung der technischen Aufgabe beitrage, die der
beanspruchten Erfindung zugrundeliege. Dies bedeute auch, dal3 eine Offenbarung
nur dann als zufallig neuheitsschadlich einzustufen sei, wenn sie fur die Beurteilung

der erfinderischen Tatigkeit ohne jede Bedeutung sei.

12. Der vorstehend unter Nummer 9 genannte Grundsatz wurde in der Entscheidung
T 917/94 vom 28. Oktober 1999 konsequent angewendet, in der ein Disclaimer ohne
Grundlage in der urspringlichen Anmeldung fiir unzul&ssig erachtet wurde, da das
Dokument aus dem Stand der Technik, das der Anlal3 fir den Disclaimer warr,
dasselbe Fachgebiet (und dieselbe technische Aufgabe) betraf wie die beanspruchte
Erfindung. Zudem héatte das Dokument, da es den relevantesten Stand der Technik
offenbarte, zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit herangezogen werden
mussen. Ein Disclaimer, so die Entscheidung, sei nicht zulassig, wenn seine
Aufnahme einen Gegenstand erfinderisch machen wurde, der sonst naheliegend
ware. Da der Disclaimer das Wesen der angeblichen Erfindung verandern wirde,
verstoRe er gegen Artikel 123 (2) EPU.

13. In der Entscheidung T 596/96 vom 14. Dezember 1999 wurde aul3erdem betont,
dald das zum Stand der Technik gehérende Dokument (auf das der Disclaimer
zuruckgeht) unstreitig neuheitsschadlich sein miusse. Dies bedeute, dal3 ein
Disclaimer nicht einfach vorsorglich oder behelfsweise dazu benutzt werden durfe,
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den Unterschied zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem Stand der
Technik noch klarer herauszuarbeiten.

14. Genaue und umfassende Ausfuhrungen tber die Zulassigkeit von Disclaimern
enthalt die Entscheidung T 934/97 vom 6. Juni 2001, wonach die Aufnahme eines
Disclaimers in einen Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRt und daher

zuldssig ist, wenn die folgenden strengen Voraussetzungen erfillt sind:

i) Es mul3 ein neuheitsschadlicher Stand der Technik vorhanden sein, und der
Disclaimer muf3 auf der Grundlage dieses Stands der Technik prazise formuliert sein
und die Erfindung gegen ihn abgrenzen.

i) Dieser Stand der Technik muf3 eine zuféallige Vorwegnahme sein.

iii) Der ausgeschlossene Stand der Technik mul3 aus dem bei der erfinderischen
Tatigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik ausscheiden.

iv) Bei der Aufnahme des Disclaimers ist die in der Entscheidung G 1/93

(ABI. EPA 1994, 541) unter Nummer 9 der Entscheidungsgriinde angegebene
zusatzliche Bedingung einzuhalten, dal3 es einem Anmelder nach

Artikel 123 (2) EPU nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufiigung von in
der urspringlichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenstanden zu verbessern, welil
ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilfe und der Rechtssicherheit fir
Dritte, die sich auf den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung verlassen, abtraglich

sein konnte.

15. Unter besonderem Verweis auf Artikel 54 (3) EPU wurde die Zulassigkeit eines
Disclaimers unter anderem in den Entscheidungen T 318/98 vom 8. August 2000 und
T 1125/97 vom 22. Februar 2001 bejaht; hier war der Disclaimer zur
Wiederherstellung der Neuheit gegeniber einem am Anmeldetag der
Patentanmeldung noch nicht verdffentlichten Dokument notwendig. Beide
Entscheidungen enthalten keine Begriindung fur die Bestatigung der Zulassigkeit,
sondern verweisen lediglich auf die in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsatze.
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16. Die Entscheidung T 351/98 vom 15. Januar 2002 wurde im Wissen um die in der
Sache T 323/97 (s. u.) vertretene Auffassung tber die Zulassigkeit von Disclaimern
begrundet. In der Begriindung heif3t es, daR bei einer Uberschneidung zwischen
einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU und dem beanspruchten
Gegenstand dieser spezifische Stand der Technik zur Sicherung der Neuheit durch
einen Disclaimer ausgeschlossen werden kdnne, auch wenn der ausgeschlossene
Gegenstand von der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung nicht
gestitzt sei. Da der spatere Anmelder einen Stand der Technik nach

Artikel 54 (3) EPU inhaltlich nicht gekannt haben kénne und diesen somit bei der
Formulierung seiner urspriinglichen Anspriche nicht habe meiden kdnnen, erscheine
es im Sinne einer ausgewogenen Auslegung des EPU vertretbar, ihm die Aufnahme
eines Disclaimers zu gestatten, mit dem er seine Anspriiche auf das beschranken
konne, was gegeniiber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU neu sei. In
einem solchen Fall, in dem das allzu wértliche Bestehen auf einer genauen
Grundlage in der ursprunglichen Offenbarung im Zusammenhang mit

Artikel 123 (2) EPU dazu fiihren wiirde, daR die Veroffentlichungsfiktion aus

Artikel 54 (3) EPU auf Gegenstande ausgedehnt wiirde, die in den friiheren
Anmeldungen Uberhaupt nicht offenbart seien, entspreche die Zulassung eines
Disclaimers wohl einer sachgerechteren Auslegung des Ubereinkommens.

(Anm.: Gegenstand der Erfindung waren im damaligen wie im vorliegenden Fall
HIV-Peptide.)

17. Zu einer &hnlichen Lésung gelangte die Kammer im Fall T 664/00 vom

28. November 2002, in dem der durch Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand Teil
des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPU war. Die Kammer befand, daR die
Aufnahme von Disclaimern als blof3er Schutzverzicht und nicht als technischer
Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung anzusehen sei. Diese
Disclaimer wurden somit fur zuldssig erachtet. Dabei wurde auf die in G 1/93

aufgestellten Grundsatze verwiesen (s. 0.).

18. In etlichen weiteren Entscheidungen wurden die vorstehenden Grundsatze im

wesentlichen bekraftigt, so insbesondere in den Entscheidungen T 525/99 vom
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12. September 2002, T 339/98 vom 18. September 2001, T 43/99 vom

29. Januar 2001, T 13/97 vom 22. November 1999, T 863/96 vom 4. Februar 1999,
T 982/94 vom 16. September 1997, T 653/92 vom 11. Juni 1996, T 434/92 vom

28. November 1995 und T 710/92 vom 11. Oktober 1995.

19. In der Sache T 323/97 (s. 0.) wurden Grundsatze aufgestellt, die ausdriicklich im
Gegensatz zur bislang angefihrten standigen Rechtsprechung stehen. Dort heil3t es,
ein Disclaimer kénne nicht zur Ausraumung eines Neuheitseinwands in einen
Anspruch aufgenommen werden, wenn er nicht von der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung gestutzt sei. Nach Ansicht der Kammer kann
diese Aussage als obiter dictum angesehen werden, weil unter Nummer 2.1 der
Entscheidungsgrinde klar dargelegt wird, daf3 die dem Disclaimer
zugrundeliegenden Dokumente aus dem Stand der Technik nicht herangezogen
worden seien oder herangezogen werden kdnnten, um den Gegenstand des
Streitpatents wegen mangelnder Neuheit anzufechten, da sich ihr
Offenbarungsgehalt von dem des Streitpatents auch ohne den Disclaimer
unterscheide. Dennoch ist die Kammer der Meinung, dal3 diese Entscheidung eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung aufwirft (Art. 112 (1) EPU),
berlcksichtigt man einerseits die standige Praxis des EPA in der Frage, ob die
Aufnahme eines von der urspringlichen Anmeldung nicht gestitzten Disclaimers in
einen Anspruch zulassig ist, und andererseits die Bedeutung der Einwéande gegen

diese Praxis, die sich aus der in Frage stehenden Entscheidung ergeben.

20. Diese Rechtsfrage ist fur den vorliegenden Fall insofern relevant, als er eine
Entscheidung tber die Zuléssigkeit eines Disclaimers erfordert. In der Entscheidung
T 323/97 (s. 0.) kam die Kammer zu dem Schluf3, daR die Anderung eines Patents
durch Einfligen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit
bestimmte Ausfiihrungsformen ausgeschlossen wirden, also die Aufnahme eines
Disclaimers in den Anspruch, trotz der Bezeichnung "Disclaimer” doch eine dem
Artikel 123 (2) und (3) EPU unterliegende Anderung sei. Im Hinblick auf die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU bedeute dies, daR der geanderte Anspruch
von der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung gesttitzt sein musse;

die Erfillung dieses Erfordernisses sei fiir die Zulassung von Anderungen eines
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Patents oder einer Patentanmeldung zwingend vorgeschrieben, wie in der
Stellungnahme G 3/89 dargelegt werde (ABI. EPA 1993, 117, Nr. 1.3 der
Begrundung).

21. Weiter wurde ausgefuhrt, dal3 die Grundsatze der Rechtssicherheit und der
Koharenz, die gemal der Stellungnahme G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) bei der
Beurteilung der Prioritatsrechte, der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit gewahrt
bleiben mufiten, auch bei der Priifung der Zulassigkeit eines von der urspringlichen
Anmeldung nicht gestitzten Disclaimers zu beachten seien, der mit dem Ziel
eingeflgt werde, die Neuheit gegeniber einer angeblich "zufalligen” Vorwegnahme
zu begrinden. In der Stellungnahme G 2/98 sei insbesondere festgestellt worden,
daf} sich die Einschéatzung, ob bestimmte technische Merkmale einer Erfindung mit
ihrer Funktion und Wirkung in Zusammenhang stehen oder nicht, im Laufe des
Verfahrens &ndern kdnne, insbesondere wenn ein neuer Stand der Technik zu
berucksichtigen sei, und daf3 sich die durch eine Erfindung geltste technische
Aufgabe vielleicht nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ein fur allemal ermitteln lasse,
sondern im Zuge des Verfahrens oder auch noch danach im Lichte eines neuen
Stands der Technik unter Umstanden erheblich umformuliert werden misse.
Dadurch kdnne die Wirksamkeit eines bestehenden Prioritatsrechts gefahrdet sein,
was aber mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit nicht vereinbar ware. Ahnliches
gelte im Hinblick auf die Zulassigkeit von Disclaimern, da nicht mit Sicherheit
festgestellt werden kénne, ob die durch die Anderung herbeigefiihrte Beschrankung,
also das hinzugefligte negative Merkmal, einen technischen Beitrag zu der
beanspruchten Erfindung beinhalte und ob die neuheitsschadliche Offenbarung
wirklich eine zufallige gewesen sei, so dal} die Zulassigkeit eines nicht von der
urspringlichen Anmeldung gestitzten Disclaimers unvereinbar mit den vorstehenden
Grundséatzen ware. Letztlich sei nie auszuschlie3en, dal3 eine bestimmte
Ausfuhrungsform (z. B. eine chemische Verbindung) aus der allgemeinen Lehre einer
Patentanmeldung (z. B. einer generischen Formel) mittels eines Disclaimers
ausgeklammert werde, weil sie zufallig auf einem véllig anderen technischen Gebiet
als dem der Anmeldung offenbart worden sei, spater aber eine weitere
Entgegenhaltung gefunden werde, in der Eigenschaften dieser durch den Disclaimer
ausgenommenen Ausfiihrungsform offenbart seien, die sich sehr wohl auf das
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betreffende technische Gebiet bezégen oder fur dieses relevant seien. Dies kdnne
eine Neuformulierung der urspringlich mafigebenden technischen Lehre erforderlich
machen, mit all den negativen Folgen, die in der Stellungnahme G 2/98 (s. 0.)
aufgefuhrt seien.

22. In der Entscheidung T 323/97 (s. 0.) wurde ferner betont, dal3 im Lichte der
Entscheidung G 1/93 (s. 0.) die Einfligung eines nicht von der ursprtinglichen
Anmeldung gestiitzten Disclaimers mit Artikel 123 (2) EPU unvereinbar sei. Nach der
Entscheidung G 1/93, die die mégliche Kollision zwischen Artikel 123 EPU Absatz 2
und 3 betreffe, wenn im Priifungsverfahren eine unzulassige Anderung
vorgenommen werde, kdnne eine solche Hinzufligung zugelassen werden, wenn sie
lediglich den Schutz fir einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung
gemal’ der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung ausschlie3e und

keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leiste.

23. In der Sache T 323/97 (s. 0.) gelangte die Kammer daher zu dem Ergebnis, daf3
jede Anderung eines Anspruchs durch einen von der urspriinglichen Anmeldung
nicht gestitzten Disclaimer, der darauf abziele, den beanspruchten Gegenstand
gegeniiber dem Stand der Technik weiter abzugrenzen, gegen Artikel 123 (2) EPU

verstol3e und somit unzul&ssig sei.

24. Mithin ware nach der Entscheidung T 323/97 (s. 0.) der hier zu prifende
Disclaimer in Anspruch 1 nicht zulassig, denn die Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung enthélt, wie unter Nummer 4 bereits erwahnt, keinen
spezifischen Hinweis auf zwei Gruppen von Peptiden, d. h. die nunmehr durch den
Disclaimer ausgeklammerten 13 Peptide aus der Druckschrift (1) und die Gbrigen

Peptide, die unter die generische Definition der Peptidklasse fallen.

25. Die vorstehende Ubersicht tiber die Rechtsprechung der Beschwerdekammern
und die verschiedenen dort eingeschlagenen Losungswege zeigt, dald eine
Befassung der GroRen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) EPU erforderlich ist.
Der gewahlte Wortlaut der Vorlage (s. nachstehende Entscheidungsformel) tragt zum
einen den Vorschlagen der Verfahrensbeteiligten (s. 0. Nrn. VI bis VIII) und zum
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anderen dem Umstand Rechnung, dal3 es im vorliegenden Fall nur um Disclaimer im

Zusammenhang mit Neuheitseinwéanden nach Artikel 54 (3) EPU geht.

26. Nach Auffassung der Kammer kénnten fur die sachgerechte Abklarung der
Zulassigkeit von Disclaimern nach Artikel 123 (2) EPU die folgenden Punkte hilfreich

sein:

i) Von allen mdglichen Bedeutungen des Begriffs "Disclaimer” ist nur die in der
Entscheidung T 323/97 (s. 0.) genannte zugrundezulegen, wonach ein Disclaimer
eine Anderung eines bestehenden Anspruchs ist, die in der Aufnahme eines
"negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert. Wie alle Anderungen
unterliegen Disclaimer Artikel 123 (2) EPU.

i) Fur die Beurteilung der Zulassigkeit eines Disclaimers kdnnten die in der
Entscheidung G 1/93 (s. 0.) aufgestellten Grundséatze (Nr. 16 der
Entscheidungsgriinde) herangezogen werden. Da der Zweck des

Artikels 123 (2) EPU darin besteht, zu verhindern, daR ein Anmelder fiir etwas, das
er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemal? offenbart und vielleicht noch nicht
einmal erfunden hatte, Patentschutz erhalt und sich dadurch einen ungerechtfertigten
Vorteil verschafft, ist ein hinzugefigtes Merkmal dann nicht als Gegenstand zu
betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung Uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, wenn es lediglich den
Schutz fir einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemaf
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung ausschliel3t, ohne
einen technischen Beitrag zum Erfindungsgegenstand zu leisten. Tatsachlich
kann man vernunftigerweise nicht unterstellen, daf3 die Hinzufligung eines Merkmals,
das diese Voraussetzungen erfullt, dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten
Vorteil verhilft oder die Interessen Dritter beeintrachtigt. Ob diese Grundséatze mutatis
mutandis auf die Zulassigkeit eines Disclaimers mit den vorstehend beschriebenen
Eigenschaften anwendbar sind, ist eine Frage, die die Grol3e Beschwerdekammer
als relevant fur ihre Entscheidung tber diese Vorlage erachten kénnte.
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iii) Sollte die Grol3e Beschwerdekammer die Entscheidung T 323/97 (s. 0.) bestétigen,
so wiirde dies gemaR Artikel 123 (2) EPU zur Ungiiltigkeit von erteilten Anspriichen
fuhren, die einen Disclaimer entsprechend der friiheren Rechtsprechung enthalten.
Dies lief3e sich nicht durch einfache Streichung des Disclaimers bereinigen (sofern
der Neuheitseinwand, der ursachlich fur die Aufnahme des Disclaimers war,
Uberhaupt durch andere Mittel als einen Disclaimer ausgerdumt werden kénnte),
ohne in die sogenannte "unentrinnbare Falle" (G 1/93, s. 0.) zu geraten, da ein
Disclaimer naturgemal den Umfang eines Anspruchs einschrankt und seine
Entfernung demnach unweigerlich den Schutzbereich nach der Erteilung erweitern
und damit gegen Artikel 123 (3) EPU verstoRen wiirde.

iv) Im Hinblick auf Artikel 54 (3) EPU ist der besonderen Lage des Anmelders
Rechnung zu tragen. Wie in der Entscheidung T 351/98 (s. 0.) verdeutlicht, kann er
von dem potentiell neuheitsschadlichen Stand der Technik in einer friheren
Anmeldung, die erst nach Einreichung seiner eigenen Anmeldung veréffentlicht
wurde, keine Kenntnis haben. Somit kann er seine Anmeldung nicht so formulieren,
daR eine Uberschneidung mit diesem Stand der Technik vermieden wird. DaR mit
Artikel 54 (3) EPU Doppelpatentierungen verhindert werden sollen (s. z. B.
Singer/Stauder, Européisches Patentibereinkommen, 2. Auflage, Art. 54, Rdn. 90)
legt vielleicht eine Auslegung von Artikel 123 (2) EPU im Sinne der Entscheidung
G 1/93 nahe (s. 0. Nr. 26 ii)). Eine Anderung durch einen Disclaimer ist dann nichts
anderes als ein Verzicht auf Schutz eines Gegenstands, der bereits in einem gemali
Artikel 54 (3) EPU zum Stand der Technik gehérenden Dokument offenbart worden
Ist.

v) Die Beantwortung der Fragen, die der Gro3en Beschwerdekammer mit dieser
Entscheidung vorgelegt werden, wird erhebliche Auswirkungen auf eine ganze Reihe
bereits erteilter Patente haben, da der Gebrauch von Disclaimern nach der stéandigen
Rechtsprechung im EPA eine verbreitete Praxis ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Der Grof3en Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung nicht gestitzten Disclaimers in einen Anspruch zulassig und
dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPU gewéhrbar, wenn der

Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPU auszuraumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulassigkeit des Disclaimers zu

beurteilen?

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/03 anhangig.



