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Der Disclaimer im Gewerblichen Rechtsschutz in der Bundesre-
publik Deutschland

Ralf Sieckmann*)
I. Einleitung

Der Begriff des Disclaimers ist in der Literatur aul3erhalb des

Patentrechts auf dem Gebiete der Chemie und der chemischen Ver-

fahrenstechnik, weitgehend unbekannt, in dem bekanntesten

Kommentar zum Patentgesetz wird er im Stichwortverzeichnis ganz
11)
gemieden, aber dennoch versteckt behandelt.

Unter einem Disclaimer versteht man eine Ausnahmebe-
stimmung, mit der im Patentrecht entweder die Neuheit gegenlber
dem (nachverdffentlichtem) Stand der Technik hergestellt werden
kann, indem aus einem allgemein gefal’ten Anspruch ein durch
technische Merkmale klar definierter Gegenstand ausgeschlossen
wird, wenn der im Anspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer
und knapper direkt (positiv) definiert werden kann, hierdurch eine
Abgrenzung zu Tatbestdnden erreicht wird, die kraft Gesetz vom
Patentschutz ausgeschlossen sind oder ein Teilbereich aus dem

Anspruch ausgeschlossen wird, der nicht ausflihrbar ist.

Weiterhin ist der Disclaimer in der Form "soweit in Klasse ..
enthalten" oder ein Disclaimer bei unterschiedlichen Prioritaten im
Warenverzeichnis wie ,Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom...”
im Eintragungsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Pa-

tentamts Ublich.
Il. Der Disclaimer beim Europaischen Patentamt

Die folgende Ubersicht zeigt eine Reihe von Uberwiegend un-
veroffentlicht gebliebenen Beschwerdekammerentscheidungen, die
groftenteils auf dem Gebiete der Chemie erfolgt sind, wie sich aus
dem Aktenzeichen der Beschwerdekammern (3.3.1 - 3.3.3) ergibt.

Das Europaische Patentamt konnte bereits in der Beschwer-
dekammer-Entscheidung ,,Polyetherpolyol/Bayer AG, T004/80 -

3.3.11%, die das spatere Patent EP 001 389 betraf, folgende

grundsatzliche Aussage treffen:

,,Ein durch technische Merkmale klar definierter, urspringlich
offenbarter Gegenstand kann auf Antrag des Anmelders von
einem umfassenden Patentanspruch durch eine Ausnahmere-
gelung (Disclaimer) ausgeschlossen werden, sofern der im Pa-
tentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knap-

per direkt (positiv) definiert werden kann".
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Dort wurde der Disclaimer eingesetzt, um sich gegen eine vor-
eingereichte nachveroffentlichte nationale Patentanmeldung nach
Art. 139 Abs. 2 EPU abzugrenzen.

In der Anmelderbeschwerde "Vinylacetat/Fernholz T188/83 -

3.3.1"14) wurde ein Herstellverfahren fir Vinylacetat mit einem Es-

sigsaure/Sauerstoffverhaltnisintervall mit einem Disclaimer weiterver-
folgt, bei dem sechs spezielle Verhaltnisse beider Komponenten
ausgeschlossen wurden, die im Stand der Technik vorbeschrieben
waren. Die Beschwerde wurde zurlickgewiesen, da die Neuheit eines
Bereiches zerstort wird, wenn die Vorbeschreibung Beispiele enthalt,
die in diesem Bereich liegen. Der Bereich wird nicht dadurch neu,
dal® die aus dem Bereich errechneten Werte durch Disclaimer
ausgenommen werden, jedenfalls dann nicht, wenn diese Werte
aufgrund der breiten vorbekannten Lehre im Lichte des allgemeinen
Fachwissens nicht punktférmig zu sehen sind.

Die unveroffentlichte Beschwerdesache ,Chloraceto-acea-
mide/Wacker Chemie GmbH, T096/84 - 3.3.1“"°) betraf ein zunichst

im Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit widerrufe-
nes Patent. In der Beschwerde wurde ein Herstellverfahren weiter-
verfolgt, welches im Kennzeichen u.a. die Mitverwendung von Harn-
stoff in der Reaktionsmischung ausschloss und ein anorganisches

Salz als Gefrierpunktserniedriger vorsah. Da Harnstoff in keinem der

Ausfuhrungsbeispiele zugegen war, wurde der Disclaimer als zulas-
sig angesehen. Auch die Aufgabe des Patents, eine Erhéhung der
Selektivitat bei vergleichbarem Umsatz zu erzielen, wurde durch den
nachsten Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die Frage der Verwendung eines Disclaimers zur Abgrenzung
gegeniber vorveroffentlichten Dokumenten war erstmals Gegen-
stand der unverdffentlichten Entscheidung im Anmeldebeschwerde-
verfahren ,,Halogenierte Verbindungen/Eli Lilly & Co, T197/84 -

3.3.2"16), wo aus einem Sachanspruch mit einer allgemeinen Struk-

turformel mit 2 variablen Substituenten, 4 spezielle Verbindungen, die
als Zwischenprodukte aus anderen Dokumenten bekannt waren,
explizit ausgeschlossen wurden. Diese anderen Dokumente, die zum
Teil bereits um die Jahrhundertwende veroffentlicht worden waren,
hatten die Existenz der Zwischenprodukte nur postuliert, konnten
diese aber nicht isolieren. Hierdurch war die Aufgabe der vorlie-
genden Anmeldung, ebensolche halogenierte Verbindungen unter
geeigneten Bedingungen rein in situ mit einer ausreichenden Halb-
wertszeit als Zwischenprodukte zur Umsetzung beispielsweise zu
Antibiotika bereitzustellen, fir den Fachmann nicht nahegelegt.

Die unverdffentlichte Entscheidung im Anmeldebeschwerde-

verfahren ,3-Aminopyrazolinverbindungen/Wellcome Inc., T289/84 -
3.3.1"17) befaldte sich mit dem Fall einer neuartigen Darreichungs-

form eines schon als Arzneimittel beschriebenen Stoffes, wobei diese
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bekannten Darreichungsformen durch einen Disclaimer aus der
pharmazeutischen Zusammensetzung ausgeschlossen worden war.
Der so erteilte Sachanspruch der EP-B 022 578 lautete:

"Pharmazeutische Formulierung, dadurch gekennzeichnet, daf}
die Formulierung fir die ausschlieBlich topische [Anmerkung:
d.h. Uber die Haut] unter Ausschlufd der oralen und injizierbaren
Verabreichung angepaldt ist, und dal3 sie eine Verbindung ...
enthalt ... zusammen mit einem pharmazeutisch annehmbaren

Trager."

Die unveroffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren
,,Bleichmittel auf Peroxidbasis/Shell B.V., T080/85 - 3.3.2“18) betraf

gemall Erteilungsbeschlul® ein Verfahren zur Herstellung von
Bleichmitteln, welches ein mit den Resten R4 und R; substituiertes
Cyanamin enthielt, wobei in Rahmen einer Aufzahlung diese Reste
einzeln oder zusammen u.a. C4-Cy-Alkanoyl sein konnten. Im Ein-
spruchsverfahren wurde wegen eines weiteren Standes der Technik
dieser Anspruch mit dem Disclaimer beschrankt aufrecht erhalten
"dal3, sofern eine der Reste R; und R, C4-C, Alkanoyl ist, der andere
Rest Ry und R; nicht C4-C,y Alkanoyl ist". In der Beschwerde wurde
diese Fassung als Hauptantrag und als Hilfsantrag eine Fassung
weiterverfolgt, die die Aufzahlung der Reste Ry und R; fur C4 -Cy

Alkanoyl nicht mehr enthielt. Die Beschwerdekammer sah den

Hauptanspruch als gegeniber der urspriinglichen Fassung unzulas-

sig erweitert an, da die Kombination in der Aufzahlung nicht hervor-

13)

gehoben worden war (vgl. T004/80). ™' Weiterhin wurde durch den

Disclaimer auch der Stand der Technik nicht exakt ausgeschlossen.
Demgegentber sei der Ausschlu des Substituenten im Hilfsan-
spruch global und nicht willkirlich und insofern zuldssig. Auch eine
erfinderische Tatigkeit sei gegeben, da die beschwerdefihrende
Einsprechende keinen Vergleichsversuch gegenliber dem nachsten
Stand der Technik vorgelegt habe.

In der nicht verdffentlichten, nur zur Neuheit ergangenen Ent-

scheidung ,,Isochinolinderivate/Hoechst AG, T081/85 - 3.3.2 "0

wurden im Anmeldeverfahren spezielle 2-(3-R4-Mercapto-2-Ry-pro-
pionyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-3-carbonsauren und deren Salze
beansprucht, von denen solche Derivate mittels Disclaimer ausge-
schlossen wurden, bei denen R4 = Methyl und Ry = Wasserstoff oder
Acetyl war. Diese Anmeldung wurde, als nicht ausreichend gegen
den Stand der Technik abgegrenzt, von der Einspruchsabteilung
zuriickgewiesen. Ein naher Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPU,
der nur einen Teil der benannten Vertragsstaaten betraf, enthielt zum
Teil ebensolche explizit genannte Verbindungen in Form optisch
aktiver oder stereoisomerer Verbindungen wie (3S) mit R4 = Methyl,
Ro = Wasserstoff, (3S) mit R4 = Methyl, Ry = Acetyl, (3S) mit Rq =
Methyl, Ro = Benzoyl sowie der racemischen Verbindung (3RS) mit
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R1 = Methyl und Ry = Wasserstoff. DarUber hinaus war dort die
optisch aktive Verbindung (3S) mit R4 = Methyl, Ro = Acetyl implizit
offenbart, die sich zwangslaufig ergab, wenn man die an einem
analogen Beispiel erlauterte Herstellung zurlckverfolgte. Im
Beschwerdeverfahren wurden diese Carbonsauren in Form der ste-
reoisomeren und racemischen Verbindungen weiterverfolgt und die
vorgenannten Verbindungen mittels Disclaimer ausgeschlossen. Die
Beschwerdekammer sah die Neuheit als gegeben an und verwies
wegen der erfinderischen Tatigkeit an die 1. Instanz zurtck.

Die unveroffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren

,Homogener duktiler Létdraht/Allied Corp., T051/86 - 3.2.1"%°) betraf

einen Loétdraht und seine Herstellung, der u.a. durch seine Hauptbe-
standteile Ni, Fe, Cr (76 - 84 Atom-%) und seine Nebenbestandteile
Si, P, B (16 - 24 Atom-%) definiert war. Bedingt durch einen nahen
Stand der Technik war er nicht mehr mit O - bis 19 Atom-% B(or) ,
sondern nur mit mehr als 16 % bis 19 % B erteilt worden. Der nach-
ste Stand der Technik definierte eine derartige Zusammensetzung
mit O bis etwa 16 Atom-% Bor, das Ausfihrungsbeispiel bezog sich
auf eine Zusammensetzung mit 16,2 Atom-%. Im Einspruchsverfah-
ren wurde das Patent mit den Hauptbestandteilen (76 - 84 Atom-%)
und den Nebenbestandteilen (16 - 24 Atom-%) in Verbindung mit
mehr als 16,2 Atom-% B beschrankt aufrechterhalten. Im Beschwer-
deverfahren verfolgte der Patentinhaber auf Hinweis der Beschwer-

dekammer sein Patent gemall Hauptantrag, wie beschrankt weiter,

und gemal Hilfsantrag mit den Hauptbestandteilen (76 bis weniger
als 83,8 Atom-%) und den Nebenbestandteilen (mehr als 16,2 Atom-
% bis 24 Atom-%) in Verbindung mit mehr als 16,2 Atom-% B weiter.
Der Hauptantrag wurde zuriickgewiesen, da die Summe der Ele-
mente Bor und der Maximalwert der Hauptbestandteile mehr als 100
Atom-% betragen hatten, ebenso wie die Unstimmigkeit zwischen
dem Minimalwert an B und dem Minimalwert an Nebenbestandteil.
Die Anspuiche gemal Hilfsantrag wurde als formal zuldssig angese-
hen und der Verfahrensanspruch im wesentlichen wegen eines nicht
naheliegenden konstruktiven Merkmals erteilt.

Die Einspruchsbeschwerde "Entfernung von Zahnbelag/ICI
PLC, T290/86 - 3.3.1"21) betraf ein Verfahren zum Entfernen von

Zahnbelag und ein entsprechendes Gemisch hierflr, welches zu-
nachst wegen fehlender Neuheit widerrufen wurde. In der Be-
schwerde wurde das Patent mit Ansprichen weiterverfolgt betreffend
"ein nichtoxidierendes waliriges Gemisch, das aus Lanthansalz
besteht, welches als Mundspray oder Zahngel vorliegt, bzw. als
Zahnpasta oder Mundwasser vorliegt, welches nicht im wesentlichen
die folgende Zusammensetzung aufweist" (1. Hilfsantrag) bzw. die
"Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung eines zur Entfer-
nung von Belag und/oder Verfarbungen von Zahnen dienenden
nichtoxidierenden waRrigen Mundwassers, die im wesentlichen aus
einem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines

wasserloslichen Salzes besteht und frei von Bestandteilen ist, die das
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Kation als waserunldsliches Salz ausfallen" (3. Hilfsantrag). In der
Entscheidung wurde der 1. Hilfantrag gegeniliber den nachsten Stand
der Technik, der derartige Zusammensetzungen als Zahnpasta oder
Mundwasser spezieller Zusammensetzung gemafl  Ausflh-
rungsbeispielen offenbarte, fir das Mundspray und das Zahngel als
neu, aber wegen der nicht vorhandenen Auswahl als naheliegend,
und fir die Zahnpasta und das Mundwasser als nicht mehr neu zu-

rickgewiesen, da ein Disclaimer, der nur die Ausfihrungsbeispiele
ausschliel3t, nach der Entscheidung T188/83 - 3.3.114) einer Erfin-

dung nicht die Neuheit verleihen kann. Die Verwendungsanspriche
wurden dagegen als patentfahig angesehen.
Die nicht veroffentlichte, nur zur Neuheit ergangene Entschei-

dung in der Anmelderbeschwerde ,,Mitochondriale DNA/Hoechst AG,
T053/87 - 3.3.2"22) betraf anspruchsgemal’ ein Verfahren zur

Transformation von eukaryotischen Zellen durch Hybridvektoren mit
aus Mitochondrien stammender, einen mitochondrialen Replikati-
onspunkt enthaltender DNA, wobei der Hybridvektor erhalten wird
durch Isolation aus mitochondrialer DNA, Herauschneiden eines
Fragments aus der DNA, welches den Replikationspunkt enthalt und
Einbau des Fragments in den Vektors. Weiter beansprucht war ein
entsprechender Hybridvektor. Im Beschwerdeverfahren wurden dann
das Verfahren und der Hybridvektor weiterverfolgt, der gemaR

Hilfsantrag den Disclaimer ,,DNA, ausgenommen pl-DNA (d.h. eine

plasmidartige DNA) von Podospora anserina" enthielt. Im nachsten
Stand der Technik wurden eukarotische Wirtszellen mit einem Hy-
bridvektor transformiert, der ein ein Replikationsprodukt aufweisen-
des Segment einer DNA enthalt, die aus Podospora anserina, und
insbesondere aus dessen pl-DNA hergestellt wurde. Dieser Stand
der Technik verweist ausdricklich auf ein weiteres Dokument, wel-
ches an und fir sich eine Transformation nur in E. coli, also einer
prokaryotischen Zelle betrifft. Bei dieser Transformation werden aber
Hybridvektoren als Ergebnis der enzymatischen Spaltung von pBR
322 und pl-DNA von Podospora erhalten, welche in einem weiteren
Schritt fur die Transformation in Zellen eingesetzt werden. Nach der
Entscheidung "Alternativanspriche/Amoco, T153/85 - 3.3.1" (ABI.
EPA 1988, 5.1 Leitsatz Nr. 4) ist aber ein Kombinationsprodukt und
das Herstellverfahren hierzu bei einem Stand der Technik, der auf
einen anderen Stand der Technik Bezug nimmt, dann Stand der
Technik, wenn die eine Entgegenhaltung eine Komponente, die
durch einen unmittelbaren und eindeutigen Hinweis gemal den Be-
dingungen einer anderen Entgegenhaltung hergestellt wurde, fir die
Kombination verwendet.

Die Einspruchsbeschwerde "Heilkgaskihler/Gebr. Sulzer AG,
T170/87 - 3.3.1"23) betraf einen HeilRgaskihler u.a. mit speziell ge-

stalteten Innenraum, wobei dieser gemaR Hilfsantrag unter Bezug auf
eine der Figuren "einbautenfrei" ausgestaltet werden sollte. Der

nachste Stand der Technik betraf einen HeilRgaskihler u.a. mit in-
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nenliegenden Wasserdampfrohren, die zwingend erforderlich waren.
Die Einfigung des Disclaimers nur aufgrund der Offenbarung in einer
der Zeichnungen wurde als unzulassige Erweiterung angesehen, da
die Zeichnung nur das Prinzip erlauterte, nicht aber die Erfindung in
all inren Einzelheiten zeigte. Der Zeichnung sei daher nicht eindeutig
zu entnehmen, dafd ein solches Merkmal auszuschliessen sei. Weiter
wird festgestellt, dal’ durch einen Disclaimer eine sich mit dem Stand
der Technik Uberschneidende erfinderische Lehre zwar neu, nicht
aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden kann.

Die erfolgreiche Einspruchsbeschwerde "Enantiomere/Hoechst

AG, T296/87 - 3.3.1"*" betraf (optisch aktive) D-a-Phenoxy-propi-
onsaurederivate, bei denen eine Reihe von Substituenten durch ei-
nen Disclaimer ausgeschlosen waren. Der Stand der Technik be-
schrieb nur die entsprechenden D/L-derivate, also die entsprechen-
den Racemate, der Disclaimer selbst dienten zur Abgrenzung ge-
genuber voreingereichten, nachveroffentlichten Dokumenten.

Die unveroffentlichte Einspruchsbeschwerde "Verfahren zur

Deckung des Energiebedarfs von Tieren/Ermnst Bohlen, T045/88 -

3.3.1"25) behandelte einen in der Beschwerde beschrankt verteidig-

ten Anspruch 1 betreffend ein Verfahren zur Deckung des Energie-
bedarfs von Nutztieren, bei dem u.a. zur Erhdhung der Fettanteile auf
Uber 5% in der Ration ausschliel3lich emulgatorfreie Fette spezieller

Zusammensetzung und PartikelgréRe zugefiihrt werden. Anspruch 3

10

betraf ein ausschlief3lich zur Durchfuhrung des Verfahrens nach
Anspruch 1 bestimmtes, einen Fettanteil von ber 5% aufweisendes
Futtermittel, wobei der Gber 5% liegende Fettanteil ausschliellich aus
den emulgatorfreien Fetten der vorgenannten Art besteht. Der
nachste Stand der Technik offenbart ein Fett in Futtermitteln, ohne
eine PartikelgréRe anzugeben. Zu Anspruch 1 stellte die Kammer
fest, dall auch der Ausdruck "ausschlieRlich" als Disclaimer
anzusehen ist. Zu Anspruch 3 wurde festgestellt, dal3 es bei einem
Disclaimer in einem Anspruch gleich ist, ob dieser am Ende, oder wie
hier, am Beginn des Anspruch steht.

Die Einspruchsbeschwerde ,Snack-food/The Howard Founda-
tion, TO73/88 - 3.3.1“26) betraf ein Patent mit Sachanspriichen, wel-

ches u.a. durch einen Mindestgehalt von 5 Gew.-% Ol oder Fett und
eine spezielle Getreidekleie, ausgewahlt aus Weizen-, Gersten-, Ha-
fer-, Roggen- oder Maiskleie umfaldte. Im entsprechenden Prioritats-
dokument war weder dieser Mindestgehalt noch die Auswahl an
Kleiesorten, sondern nur allgemein Weizenkleie offenbart, und auch
nicht Reiskleie explizit ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer
befand zugunsten des Patentinhabers, dal

ein technisches Merkmal im Anspruch eines europaischen Pa-

tents, dal} fur die Bestimmung des Schutzumfangs wesentlich

ist, nicht zwangslaufig auch flr die Feststellung der Prioritat

wesentlich ist;

11
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Weiter stellt ein technisches Merkmal im Anspruch eines euro-
paischen Patents eine besondere Ausflihrungsform eines in der
Prioritatsunterlage sehr allgemein offenbarten Merkmals dar,
dies fuhrt dann nicht zum Prioritatsverlust, sofern durch dieses
besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der
beanspruchten Erfindung nicht verandert werden, die Erfindung
also im wesentlichen dieselbe bleibt wie in den Priori-
tatsunterlagen.

Die unverdffentlichte nur zur Frage der Neuheit nach Art. 54 (3)

EPU ergangene Entscheidung in Einspruchssachen "Pestizide/ICI
PLC, T192/88 - 3.3.1"27) betraf gemal Erteilungsbeschlul3 eine

Reihe von Stereoisomeren [Diastereomere: cis-, trans-lsomere;
Enantiomere], die sich von 2,2-Dimethyl-3-(2-halogen-3,3,3-
trifluorpropenyl)-cyclopropancarbon-saurebenzylestern, die
wenigstens ein Fluoratom am Aromat besitzen, ableiten. Dort war
unter anderem Halogen als Chlor, Brom und Fluor definiert. Bevor-
zugt war eine Verbindung, in der Halogen flir Chlor stand, der Ben-
zylester 5 Fluoratome am Aromat aufwies und die Verbindung als
Racemat vorlag [Anmerkung: optisch nicht aktive Verbindung, da 1 :
1 Mischung von 2 optisch aktiven Substanzen mit gegensatzlichem
optischen Drehwert, Enantiomeren, die sich wie Bild und Spiegelbild
verhalten]. Im Einspruch wurde ein Stand der Technik nach Art. 54
(3) EPU zitiert, der Patentinhaber nahm als Disclaimer geman

Hauptantrag in Anspruch 1 und in den Unteranspruch auf, "dal} sol-

12

che Benzylester mit 5 Fluoratomen am Aromat und Halogen = Chlor
ausgeschlossen sind, sofern diese als Mischung von racemischen cis
und racemischem trans-Isomeren vorliegen, wobei weniger als 40
Gew.-% racemisches cis-Isomer enthalten sein sollen." Gemaf
Hilfsantrag wurden die vorgenannten Ester beansprucht, ausge-
nommen solche, bei denen Halogen Chlor oder Brom ist. Der Stand
der Technik offenbarte in Form der chemischen Bezeichnung eine
vorgenannte Verbindung, bei der Halogen entweder Chlor oder Brom
war und bei der der Benzylester jeweils 5 Fluoratome am Aromat
aufweist. Jede dieser beiden Verbindungen beinhaltete aber durch 3
Chiralitatszentren 8 unterschiedliche Stereocisomeren, also nicht nur
die vorgenannte Verbindung in den Ausfiihrungsbeispielen mit einem
speziellen Anteil an racemischem Isomer. Deshalb wurde der
Hauptantrag wegen fehlender Neuheit zurlickgewiesen, aber die
Sache gemal Hilfsantrag an die erste Instanz riickverwiesen, um das
Patent beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die unveroffentlichte Anmelderbeschwerde

_Antischnarchmittel/Dr. Reichert, T 584/88 - 3.3.1°°®) wurde in der

Beschwerde mit der ,Verwendung einer sekretolytisch und /oder se-
kretoproduktiv wirkenden Substanz ... zur Herstellung eines Mittels
zur therapeutischen Behandlung gesundheitsschadlichen Schnar-
chens in einer oralen Verabreichungsform, die einen intensiven Kon-
takt des Wirkstoffs mit der Rachenschleimhaut auschlief3t* (Anspruch

1) und der ,Verwendung einer sekretolytisch und /oder

13
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sekretoproduktiv wirkenden Substanz ... stérendes Schnarchens in
einer oralen Verabreichungsform, die einen intensiven Kontakt des
Wirkstoffs mit der Rachenschleimhaut auschlief3t* (Anspruch 3) wei-
terverfolgt. Nachster Stand der Technik war ein Mittel, welches to-
pisch - z.B. auf die Rachenschleimhaut - aufgebracht wurde. Die
Beschwerdekammer, die hier auschliellich Uber die Einheitlichkeit
der Anspriiche zu befinden hatte, stellte zunachst fest, da} der im
Beschwerdeverfahren eingefligte Disclaimer in vorgenannten An-
spuchen zuldssig sei und die Erfindung gegeniber diesem Stand der
Technik abgrenzte. Anspuch 3 wurde gegenlber Anspruch 1 als
einheitlich betrachtet, da sowohl die durch die Substanz bewirkte nur
stérende als auch die gesundheitschadliche d.h. prophylaktische
Maflnahme geschitzt werden sollte.

Die unveroffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren

"Herstellung von Holzwerkstoffen/VEB Leuna-Werke, T650/88 -
3.3.3'* betraf die Herstellung von Holzwerkstoffen, insbesondere

Holzspanplatten, durch Verleimung entsprechender Rohstoffe mit
Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukten  als  Bindemittel
ohne Alkalimetallhalogenidzusatz, bei dem dieses Kondensations-
produkt dem Holzrohstoff oder Bindemittel in bestimmtem Verhaltnis
zu-gefligt wird. Beim nachsten Stand der Technik wurde fir ein der-
artiges Herstellungsverfahren ein vorgenanntes Bindemittel, aller-
dings unter zusatzlicher Verwendung eines hohen Alkalimetallhalo-

genidanteils, beschrieben. Der Disclaimer wurde also nur zur Ab-
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grenzung eingesetzt. Die erfinderische Tatigkeit gegenliber dem
Stand der Technik wurde schliel3lich anhand von Vergleichsversu-
chen dargelegt, woraus sich ergab, dal® erfindungsgemal herge-
stellte Holzwerkstoffe bedeutend weniger Formaldehyd abgeben als
ebensolche des Standes der Technik.

Die unverdffentlichte nur zur Neuheit nach Art. 54 (3) EPU er-

gangene Entscheidung in Einspruchssachen ,,Bestimmung von An-
tigenen/Akzo N.V., T003/89 - 3.3.2"°") betraf gemaR Hauptanspruch

ein Bestimmungsverfahren flr Antigene mit dem Disclaimer, dal
,,soweit zwei Antikdrper zugegen sind, einer der monoclonalen Anti-
korper an einen festen Trager gebunden ist und unldslich wird und
der weitere markiert, als Sandwich-Assay, vorliegt". Weiter bean-
sprucht war ein Test-Kit, der unter anderem ebenfalls den vorge-
nannten Disclaimer enthielt. Der nachste Stand der Technik nach Art.
54 (3) EPU betraf ein Immunoassayverfahren, also ein Bestim-
mungsverfahren fir Antigene nach dem Sandwich-Assay-Verfahren,
das durch den Disclaimer ausgeschlossen war. Zugleich wurde auch
das entsprechende Sandwich-Assay selbst durch den Disclaimer
ausgeschlossen. Dieser Disclaimer wurde als zulassig angesehen.
Die unveréffentlichte, Fragen der Klarheit eines Disclaimers

betreffende, Entscheidung im Anmeldeverfahren "1,6-Naphthyridin-
derivate/Gédecke AG, T011/89 - 3.3.1"") betraf einen Sachan-

spruch, bei dem der nachste Stand der Technik als Disclaimer ge-
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mafR Hauptantrag durch Nennung der EP Veroéffentlichungsnummer
und gemal 1. Hilfsantrag durch namentliche Nennung der dort ex-
plizit genannten Stoffe ausgeschlossen werden sollte. Gemaf
2. Hilfsantrag sollte in die Anmeldung in Form spezieller Stoffe ge-
maf Ausfuhrungsbeispielen weiterverfolgt werden. Der Hauptantrag
wurde wegen mangelnder Klarheit zurlickgewiesen, da eine EP Ver-
offentlichungsnummer kein technisches Merkmal nach R 29 (1) AO
EPU ist. Zum ersten Hilfsantrag wurde festgestellt, dal der Offenba-
rungsgehalt einer Entgegenhaltung stets mehr als die darin beispiel-
haft genannten Einzelverbindungen umfalfit, so daf} einem derartigen
Disclaimer die Neuheit fehlt. Zur Prifung von Hilfsantrag 2, ins-
besondere der erfinderischen Tatigkeit, wurde die Sache aber an die
Einspruchsabteilung riickverwiesen.

Die unveroffentlichte Entscheidung in Einspruchssachen
"Schlagzahmodifizierungs-mitte/Rshm GmbH, T331/89 - 3.3.3"2

betraf ein im Einspruchsverfahren zunachst wegen fehlender Neuheit
widerrufenes Patent, welches in der Beschwerde als Schlag-
zahmodifizierungsmittel, dem bei seiner Herstellung keine Pfropfver-
netzer (1. Hilfsantrag), bzw. keine speziellen Propfvernetzer zugeflgt
werden sollen (2. Hilfsantrag), definiert worden ist. Ein Mittel mit
diesen speziellen Pfropfvernetzern wurde im Stand der Technik be-
ansprucht, nach der Beschreibung konnten aber auch Ubliche Ver-
netzer eingesetzt werden. Die Beschwerde wurde mangels Neuheit

zurickgewiesen.
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Die unverdffentlichte, nur Fragen der Neuheit betreffende,

Entscheidung im Einspruchsverfahren , Kaltverfestigender austenti-
tischer Manganhartstahl/Voest-Alpine AG, T371/89 3.3.3"°) betraf

eine Legierung mit speziellen, durch Parameter definierten Fertigkei-
ten sowie speziellen Mengenintervalle, wobei der Zirkoniumgehalt
zunachst mit weniger als 0,05 %, auf Drangen der Kammer dann
aber als weniger als 0,02 % beansprucht wurde. Der nachste Stand
der Technik betraf eine eben solche Legierung, allerdings mit einem
beanspruchten Zirkoniumgehalt von 0,002 bis 0,05 %, und einem
Beispiel mit 0,05 %. Die Kammer fiihrte aus, dal}, obgleich der neue
Wert nicht ausdriicklich offenbart gewesen sei, diese Anderung als
Disclaimer des in der Entgegenhaltung offenbarten Bereichs zulassig
sei.

In der nicht verdffentlichten nur die Neuheit betreffenden An-

melderbeschwerde ,Aminosaurederivate/Bayer AG, T012/90 -

3.3.1“34) waren Anspriche insbesondere betreffend N-(R1)-2-Cyano-

2-methoximino)-acetamid definiert, wobei R{=Alkoxycarbonylalkyl

war, und wobei diese Anspriche auf einer Auswahl gegenuber einem
nachverédffentlichten  Dokument beruhten. Hier stellt die Be-
schwerdekammer fest, dall eine Auswahl im Sinne der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Pa-
tentamts immer nur dann gegeben ist, wenn der ausgewahlte Bereich

eng ist und einen weiten Abstand von dem Kernbereich, da® heif’t
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den Beispielen, aufweise. Eine Auswahl kann immer nur dann
vorliegen, wenn mit dem Gegenstand einer nachveréffentlichten
Druckschrift bezliglich des Gegenstands keine Kollision der Schutz-
bereiche mehr auftrete. Auch darf sich gegeniber der urspriinglichen
Offenbarung keine andere technische Lehre (Aliud) ergeben. Die
Kammer erkannte somit die Neuheit an und verwies im Ubrigen an
die Vorinstanz zuruck.

Die unverdffentlichte  Einspruchsbeschwerdeentscheidung

,,Polyesterfilm/Toray Ind., Inc., T124/90 - 3.3.3"35) betraf eine ge-

reckte Polyesterbahn, die u.a. als Additiv wenigstens eine aliphati-
sche Monocarbonsaure mit 10 bis 32 C-Atomen oder deren Ester mit
monovalenten oder divalenten linearen oder verzweigten Alkoholen
mit 2 bis 33 C-Atomen auswies, ,,wobei die Bahn nicht die neutrali-
sierte oder teilweise neutralisierte Form dieser Saure oder dieses
Esters enthielt." Der durch den Disclaimer ausgeschlossene Stand
der Technik betraf aromatische Polyesterbahnen aus Polyethylen-
terephthalat (PET), die ein neutrales oder teilweise neu-tralisiertes
Montanwachssalz oder Montanwachsestersalz enthielten. Diese
Komponente wurde durch Umsetzung eines Montanwachses, also
einer aliphatischen Carbonsaurenmischung (im wesentlichen mit 26
bis 32 C-Atomen) mit Metallhydroxiden oder Metalloxiden hergestellt,
woraus sich je nach Berechnungsart, ein Neutralisationsgrad von
20 % oder wenigstens 10% ergab. Da der Neutralisationsgrad in

dieser Entgegenhaltung nicht eindeutig bestimmt war, wurde dieser
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Disclaimer, der mehr als notwendig ausschlof, als klare Abgrenzung
zugelassen.
Die unverodffentlichte Einspruchsbeschwerdentscheidung

.Elektrische Isolierschichten/ Kabelwerke Reinshagen GmbH,
T317/90 - 3.3.3“36) betraf die ,Verwendung einer Kunststoffmischung

fur elektrische Leitungen auf der Basis von PVC und/oder dessen
Polymeren und sonstigen Hilfs- und Zusatzstoffen, welche dadurch
gekennzeichnet ist, dall die Mischung mittels Elektrodenstrahlen
vernetzbar und unter anderem frei von Kreide ist.“ Zu diesen
Anspriichen 1 und 2 gemaly Hilfsanspruch gesellte sich als
Hauptanspruch zusatzlich noch ein Anspruch 3 betreffend die Ver-
wendung der vorgenannten Kunststoffmischung flr eine Bligeleisen-
leitung. Der Patentanspruch 3 wurde als unzuldssige Erweiterung
nach Art. 123 (2) und (3) EPU angesehen, da dieser Anspruch weder
in den Anspriichen des erteilten Patents zu finden war und auch nicht
durch die Einspruchsgrinde der beschwerdefiihrenden Ein-
sprechenden bedingt wurde (vgl. hierzu (G004/93 vom 14.07.1994).
Der Patentanspruchssatz gemal Hilfsantrag wurde demgegentber
sowohl als zulassig angesehen, da die Substitution von Kreide gegen
Talkum sowohl in den urspringlichen Unterlagen wie auch im
Streitpatent offenbart ist. Gegenliber dem nachsten Stand der
Technik, der eine derartige Zusammensetzung einschliel3lich Kreide
einsetzte, konnte der zustandige Fachmann keine konkreten Hin-

weise entnehmen, keine Kreide zu verwenden.
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In der nicht verdffentlichten, nur zur Neuheit ergangenen Ein-

spruchsbeschwerde ,,Photographisches Material/Konica, T745/90 -
3.3.1“37) wurde ein einziger Anspruch betreffend ein silberhaloge-

nidhaltiges farbphotographisches lichtempfindliches Material erteilt,
wobei am Ende dieses Anspruchs solche Silberhalogenidteilchen
ausgeschlossen wurden, die octaedrisch waren und bezlglich der
beiden im photographischen Material vorhandenen Teilchenschichten
einen speziellen Wert aufwiesen. Nach Vorlage weiterer Dokumente
wurde das Patent trotz eines weitreichenderen Disclaimers
widerrufen. Im Beschwerdeverfahren wurden durch den Disclaimer
spezielle Werte der Ausflhrungsbeispiele des Standes der Technik
bezlglich der beiden im photographischen Material vorhandenen
mittleren Teilchengroflen ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer
wies die Beschwerde zurlick, da durch den Disclaimer die Neuheit
nicht hergestellt wirde. Aus dem Stand der Technik ergabe sich, dal®
das Verhaltnis zwischen den beiden mittleren TeilchengrofRen
vorzugsweise sowohl flr die erste Schicht wie auch fir die zweite
Schicht in speziellen Intervallen liegen kénnte, so dald der Fachmann
die Neuheit nicht punktuell auf die Lehre der Ausfihrungsbeispiele
beschranke. Dies sei im Ubrigen standige Rechtsprechung, wonach
ein Bereich nicht dadurch neu werde, da® die aus Beispielen
errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, wenn
diese Werte aufgrund der breiten vorgeschriebenen Lehre von dem

Fachmann nicht punktférmig zu sehen sind.
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Die Einspruchsbeschwerde "Wismuthaltiger Stahl/Inland Steel

8)

Company, T839/90 - 3.3.3"3 betraf einen Stahlzusammensetzung,

deren Anspriche nach Widerruf im Einspruchsverfahren in der Be-
schwerde mit dem Disclaimer "dal® dieser Stahl keinen Stickstoff von
wenigstens 0,006% enthalt", weiterverfolgt wurden. Obgleich dieser
Disclaimer zur Erreichung der Neuheit ausreichte, wurde dem An-
spruch die erfinderische Tatigkeit abgesprochen, da die Wesentlich-
keit eines derartig niedrigen Stickstoffgehaltes im Stahl den ur-

springlichen Unterlagen nicht entnommen werden konnte. Hier ver-
wies die Kammer auf die vorzitierte Entscheidung T170/8723), wo-

nach ein Disclaimer nicht dazu fuhrt, eine naheliegende Erfindung
erfinderisch zu machen.

Die unveréffentlichte Einspruchsentscheidung "Enzym-Pro-
dukt/Gist-Brocades N.V., T089/91 - 3.3.2"Y) betraf ein Enzympro-

dukt, welches gemal Hauptanspruch mit einem Disclaimer "das En-
zymprodukt sei im wesentlichen frei von Transglucosidase" zunachst
geandert aufrecht erhalten worden ist. In der Beschwerde wurde ein
neuer naher Stand der Technik zitiert, bei dem ein spezieller Mikro-
organismus, A. phoenicis ATCC 13156, genau zu dem erfindungs-
gemalen Enzymprodukt umgesetzt werden konnte. Gemaf 1. Hilfs-
antrag wurde als weiterer Disclaimer aufgenommen, "daf® andere
Enzymprodukte, als sie durch A. phoebicis ATCC 13156 erhalten

werden", beansprucht wirden. Dieser Anspruch wurde gegeniber

21



Veroffentlicht von Dr. R. Sieckmann in GRUR 1996, 236 - 245

dem Stand der Technik als patentfahig angesehen wegen Uberra-
schend besseren Verzuckerungseigenschaften.

Die Anmelderbeschwerde “Prioritat/Air Products and Chemi-
cals, Inc., T255/91 - 3.4.2“40) betraf ein Herstellungsverfahren fir

sauerstoffangereicherte Raumluft, welches u.a. eine Druckverminde-
rung in der Schicht auf einen zweiten Druck vorsah, der GUber Atmo-
spharendruck lag, aber weniger als das 0,75-fache des ersten Drucks
betragt, wobei das 0,56-fache und das 0,67-fache des ersten Drucks
ausgeschlossen war. Ein derartiges Herstellverfahren mit dem 0,56-
fachen und dem 0,67-fachen des ersten Druckes war Gegenstand
der Ausfihrungsbeispiele eines am 03.04.1985 veroffentlichten US-
Patents mit Prioritdt vom 29.09.1983. Die EP-Anmeldung vom
14.03.1986 nahm eine Prioritdt vom 19.03.1985 in Anspruch, die
wiederum die Prioritdt vom 29.09.1983 beanspruchte. Da hierdurch
keine prioritatsbegriindende erste Anmeldung nach Art. 87 EPU mehr
vorlag, hatte die EP-Anmeldung nur den Zeitrang der tatsachlichen
Anmeldung beim EPA und wurde durch das US-Patent
neuheitsschadlich vorbeschrieben.

Die unveréffentlichte Anmelderbeschwerde "Herstellung von
PVAL-Fasern/Biomaterials Universe, Inc., T347/91 - 3.3.3"41) betraf
eine PVAL-Faser, die u.a. durch Ihre Reilfestigkeit und Modul, je-

weils in Form eines Werteintervall definiert worden war. In der Be-

schwerde wurde dieser Anspruch als Verfahrensanspruch weiterver-
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folgt, bei dem Reil¥festigkeiten von weniger als 20,2 g/d und ein Mo-
dul von weniger als 480 g/d wegen des Standes der Technik ausge-
schlossen waren. Zur Prifung der erfinderischen Tatigkeit wurde der
Fall an die erste Instanz rickverwiesen.

Die Einspruchsbeschwerdesache “Reinigungsmittel/Unilever
N.V., T435/91 -3.3.1*?) zur Ausfiihrbarkeit einer Erfindung betraf

eine gelhaltige walrige Reinigungs- und Waschmittelzusammenset-
zung, die gemal Hauptantrag unter anderem ein Tensidsystem mit
einem Krafft-Punkt (Tribungspunkt) unterhalb Raumtemperatur, und
ein Additiv enthielt, wobei das Additiv ein wasserlosliches, nicht oder
schwach micellenbildendes Material ist, das das Tensidsystem in die
hexagonale Phase Uberfiihren kann, wobei das Additiv nichtionisch
oder ein spezielles Anion- oder Kationtensid ist, und wobei eine
spezielle Zusammensetzung mittels eines Disclaimers ausgeschlos-
sen war. Gemal} Hilfsantrag sollte das Additiv ausgewahlt werden
aus der Gruppe spezieller einzeln definierter chemischer Verbindun-
gen. Der nachste Stand der Technik zeigte, dall sehr spezielle Mal3-
nahmen unter Verwendung spezieller Tenside eingesetzt werden
muften, um ein Tensidsystem in eine hexagonale Phase zu Uber-
fuhren. Insofern wurde die funktionelle Definition des Additivs gemal
Hauptantrag als unzureichende Offenbarung zuriickgewiesen, die
Definition des Additivs Uber die Nennung spezieller urspringlich
offenbarter Einzelverbindungen gemaR Hilfsantrag als patentfahig

angesehen.
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Die unverdffentlichte Einspruchsbeschwerde "Modifiziertes

schlagzahes vinylaromatisches Copolymer/ Montedison S.p.A.,
T575/91 - 3.3.3“43) betraf ein Copolymerisat, bei dem u.a. die Poly-

merisation in Abwesenheit eines Mineraldls als Schmiermittels aus-
geflihrt wurde. Im Einspruch wurde der Disclaimer geandert, dal} die
Polymerisation in Abwesenheit eines Schmiermittel ausgefuhrt
wurde. In der Beschwerde trug der Beschwerdefiihrer vor, diese An-
derung sei eine unzulassige Erweiterung und im Ubrigen sei der An-
spruch gegeniber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Die Be-
schwerdekammer sah aber mit den Augen des Fachmanns beide
Begriffe als synonym gebraucht an. Gegenluber dem nachsten Stand
der Technik lagen Unterschiede vor, eine erfinderische Tatigkeit
ergabe sich u.a. aus einer verbesserten Reillbestandigkeit.

Die unveroffentlichte Entscheidung ,,Schmierstoff/Lubrizol
Corp., T623/91 - 3.3.1"44) betraf eine Schmierstoffzusammensetzung,
die im Beschwerdeverfahren als Zusammensetzung enthaltend ein
Additivkonzentrat und einen  Schmierstoff, jeweils mit spezieller
Zusammensetzung, ,,mit der MalRgabe, dal} sofern ein Grunddl
zugegen ist, dieses nicht Amoco® HX-10 ist", weiterverfolgt wurde.
Der nachste Stand der Technik waren Schmierstoffe, die ein Grundol
unter der Bezeichnung Amoco® HX-10 enthielten. Derartige Grundéle
wurden Ublicherweise Uber physikalische Parameter definiert, die ein

entscheidendes Charakteristikum flr den Bereich der chemischen
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Zusammensetzung darstellen. Weiter lag eine Aussage des Grunddls
vor, dal® die unter der Bezeichnung Amoco® HX-10 vertriebenen
Grunddle nicht in lhrer Zusammensetzung geandert wirden, ohne
dal® auch die Handelsbezeichnung entsprechend geandert wirde.
Die Anspriiche wurden als hinreichend klar nach Art. 84 EPU
zugelassen. Die erfinderische Tatigkeit wurde durch Ver-
gleichsversuche gegeniiber einem Amoco® HX-1 0 haltigem Grundél
belegt.

Die unveroffentlichte Einspruchsbeschwerde

~Warmeubergangsrohr mit geriffelter Oberflache/Hitachi Cable Ltd,
T857/91 - 3.2.3“45) betraf ein Warmeulbertragungsrohr, aus dem

gemal Hilfsantrag mittels eines Disclaimer ein Warmeubertragungs-
rohr mit speziellem Steigungswinkel der inneren Nut usw. ausge-
schlossen worden ist. Nachster Stand der Technik war eine Photo-
graphie, aus der diese Einzelheiten nicht als solche erkenntlich wa-
ren. Nichts desto weniger wurde das Patent aber wegen fehlender
erfinderischer Tatigkeit gegentiber diesem Dokument in Verbindung
mit einem weiteren Dokument widerrufen.

Die Einspruchsbeschwerde ,Schmiermitteladditiv/Exxon Rese-
arch, T526/92 - 3.3.1*®) petraf gemaR Erteilungsbeschiuf ein Addi-

tivkonzentrat mit einer hohen TBN (Total base number), die geman
der Beschreibung wenigstens 235 betrug. Der relative Begriff und

seine Erklarung in der Beschreibung waren auf Wunsch der Pri-
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fungsabteilung in die Anmeldung eingefligt worden, um sich gegen
eine Druckschrift mit niedrigeren TBN abzugrenzen, wobei der Wert
235 der einzige in einem Beispiel der Anmeldung urspriinglich of-
fenbarte Wert war. Nachdem der nur auf Art. 100b und 100c EPU
gerichtete Einspruch in der ersten Instanz zurtckgewiesen wurde,
erfolgte die Beschwerde nur noch in Verbindung mit einer unzulas-
sigen Erweiterung. Die Patentinhaberin verfolgte ihren Sachanspruch
mit folgenden Modifikationen anstelle von ,hohem TBN* weiter: ,mit
einem TBN von wenigsten 235, ,mit einem TBN von nicht weniger
als 235°, ,mit einem hohen TBN von wenigstens 235“ und ,mit einem
hohen TBN von nicht weniger als 235°. Die Beschwerdekammer wies
aber alle Abspruchsfassungen als unzuldssige Erweiterungen zuriick,
da in den urspriinglichen Anmeldeunterlagen nur punktuell ein Wert
offenbart war.

Die unveroffentlichte Einspruchsbeschwerde ,Verfahren zur
Herstellung von speziellen Propionsdureestern durch Umlagerung

von neuen Ketalen von speziellen Propanonen/Bla-schim S.p.A.,
T0597/92 - 3.3.1“47) betraf ein im Einspruchsverfahren beschrankt

aufrecht erhaltenes Patent zur Herstellung spezieller Propionsau-

reester, die durch eine Umlagerung von Ketalen eines speziellen
. . . . +
Propan-1-ons in Gegenwart einer Lewissdure, ausgenommen Ag .

Im nachsten Stand der Technik, einer Doktorarbeit, wurde ebenfalls

ein Verfahren zur Herstellung dieser speziellen Propionsaureester
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beschrieben, bei denen zwar nicht von den entsprechenden Ketalen
ausgegangen wurde, allerdings die Umsetzung in Gegenwart einer
Lewissaure, namlich einem Silber(l)salz durchgefiihrt wurde. In der
Beschwerde wurde zusatzlich zu Anspruch 1 gemal Hauptantrag
auch noch ein Anspruch 1 gemal Hilfsantrag weiterverfolgt, in dem

anstelle des Merkmals ,in Gegenwart einer Lewissaure, ausgenom-
men Ag+“ der Katalysator positiv formuliert wurde als ,in Gegenwart

einer Lewissaure, die als Katalysator wirkt und ausgewahlt ist aus
organischen und anorganischen Salzen von Kupfer, Magnesium,
Calzium, Zink, Cadmium, Barium, Quecksilber, Zinn, Antimon, Bis-
mut, Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel und Palladium®. Zum Hauptan-
trag stellte die Beschwerdekammer fest, dal® die Einfiigung eines
neuen (negativen) Merkmals, welches in den urspriinglichen Unter-
lagen nicht vorhanden war, eine unzulassige Erweiterung nach Art.

123 (2) EPU darstelle. Weiter sei die Einflihrung eines Disclaimer nur
in sehr speziellen Fallen erlaubt (siehe T004/8013)). Darlber hinaus

sei, sofern keine unzulassige Erweiterung vorliege, ein Disclaimer nur
dann zulassig, ,um sich gegenlber der Neuheit abzugrenzen, soweit
der Gegenstand eines Anspruchs auf der Basis seiner urspriinglichen
Offenbarung nicht positiv abgegrenzt werden koénne, ohne in
unzulassiger Weise seine Klarheit und Bestimmtheit zu
beeintrachtigen, was eine klare Aussage dafir ist, dall der Pa-

tentinhaber normalerweise positive technische Merkmale nutzen
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solle, sofern eine Beschrankung des Anspruchs in Hinblick auf den
Stand der Technik notwendig sei“. Im vorliegenden Falle handele es
sich bei Anspruch 1 gemal Hauptantrag um einen hypothetischen
Prozel}, wie er nicht in Dokument 1 offenbart sei, und insofern auch
nicht die Neuheit beeintrachtigen kdnne. Folglich benutze die Patent-
inhaberin hier den Disclaimer nicht, um sich hinsichtlich der Neuheit
abzugrenzen, sondern um fir lhre Erfindung eine erfinderische
Tatigkeit zu kreieren. Im Gegensatz dazu wurde Anspruch 1 geman
Hilfsantrag gegeniber dem Stand der Technik als patentfahig
angesehen.

Die Anmelderbeschwerde ,Herstellung eines halbleitenden

Korpers auf einem Trager/N. V. Philip’'s Gloeilampenfabrieken,
T670/93 - 3.4.1° 48) betraf ein Verfahren, welches unter anderem

dadurch gekennzeichnet war, dal3 die Metallschicht aus Aluminium
auf den Trager durch Flammspritzen aufgebracht wurde und dal3 die
Oberflache des halbleitenden Korpers, die auf den der Trager auf-
gepreldt wurde, keine Metallschicht auf ihrer Oberflache aufwies. Der
Stand der Technik zeigte demgegeniber sowohl auf der Oberflache
des halbleitenden Korpers wie auch auf der Trageroberflache eine
Metallschicht. Gegenliber dem Stand der Technik wurde dies nicht
nur als neu, sondern auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beru-
hend angesehen, dald bereits eine Aluminiumschicht auf nur einer

Seite einer ausreichende Bindung beider Elemente bewirkte.
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In der Entscheidung der Gro3en Beschwerdekammer

,Herstellung von dinnen optischen Membranen/Advanced Semi-
conductor Products, GOO1/93“49) wurde nicht zugelassen, das ur-

springlich nicht offenbarte beschrankende Merkmal ,im wesentlichen
frei von Schlieren®, sofern es zur Erfindung einen technischen Beitrag
leiste, zu streichen. Bezlglich der Streichung von urspriinglich nicht
explizit genannten Merkmalen nach der Patenterteilung, hier dieses
Disclaimers wurde festgestellt:
Enthalt ein europaisches Patent in der erteilten Fassung Ge-
genstande, die im Sinne des Art. 123 (2) EPU Uber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hin-
ausgehen und auch seinen Schutzbereich einschranken, so
kann es im Einspruchsverfahren nicht unverandert aufrecht
erhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 (c)
EPU seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann
auch nicht durch Streichung dieser beschrankenden Gegen-
stande aus den Anspriichen geandert werden, weil eine solche
Anderung den Schutzbereich erweitern wiirde, was nach Art.
123 (3) EPU unzuldssig ist. Es kann deshalb nur aufrecht er-
halten werden, wenn die Anmeldung in der ursprunglich einge-
reichten Fassung einer Grundlage daflr bietet, dal diese Ge-
genstéande ohne VerstoRR gegen Art. 123 (3) EPU durch andere
ersetzt werden koénnen. Ein Merkmal, das in der Anmeldung

urspringlich nicht offenbart war, ihr aber wahrend der Prifung
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zugefugt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum
Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich
den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein-
schrankt, indem es den Schutz fur einen Teil des Gegenstan-
des der in der urspringlich beanspruchten Erfindung aus-
schliefdt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne
des Art. 123 (2) EPU uber den Inhalt der Anmeldung in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Ein-
spruchsgrund nach Art. 100 (c) EPU steht deshalb der Auf-
rechterhaltung eines Europaischen Patents, das ein solches
Merkmal enthalt, nicht entgegen.
Aufgrund der vorgenannten Entscheidung entschied die Be-
schwerdekammer in der Entscheidung ,Verfahren zur Herstellung

von dinnen optischen Membranen/Advanced Semi-conductor Pro-
ducts, T0384/91 - 3.4.2“50), daf} aufgrund der vorgenannten Leitsatze

der GrofRen Beschwerdekammer das urspriinglich nicht offenbarte
beschrankende Merkmal ,im wesentlichen frei von Schlieren® einen
technischen Beitrag zu der Erfindung leiste, da es mit den weiteren
Merkmalen des Anspruchs die technische Aufgabe 16se, wie sie aus
den urspringlichen Unterlagen zugrunde lag. Weiterhin sei das
vorgenannte zusatzliche Merkmal auch nicht wahrend der Prifung
zugeflgt worden, ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand
der beanspruchten Erfindung zu leisten. Insofern wurde die

Beschwerde zurlickgewiesen und das Patent widerrufen.
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Ill. Der Disclaimer beim Deutschen Patentamt
Der Einsatz des Disclaimers in Patentsachen

Bereits zu Zeiten des Reichspatentamts und vor der Einrich-

tung des BPatG war es Ublich (beispielsweise im Beschwerdekam-
merbeschlul’ vom 20.10.1955),51) eine Abgrenzung des Anmelde-

gegenstandes gegentber einem alteren Recht durch die Aufnahme
einer Ausnahmebestimmung (Disclaimer) in den Patentanspruch zu
erreichen.

In der Anmelderbeschwerdesache 14 W (pat) 355/61 vom
27.11.1962 °? hatte die Anmelderin den allgemein auf Acetylcellu-

losefolien gerichteten Anspruch durch den ursplinglich nicht offen-
barten Begriff ,weichmacherfrei“ erganzen wollen. Aufgabe der Erfin-
dung war die Bereitstellung ebensolcher Folien, die mechanisch
besonders widerstandsfahig sein sollten. Die Beschwerde wurde als
unzulassige Erweiterung zurickgewiesen, da der Fachmann bei der
Folienherstellung aber bei derartigen widerstandsfahigen Folien zu-
nachst an weichmacherhaltige und nicht an weichmacherfreie Folien
denken wirde. Wenn schon ein neues Merkmal in den Unterlagen
nicht expressis verbis genannt sei, so misse es sich dem Fachmann

doch wenigstens unter Berlicksichtigung des konkret offenbarten all-
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gemeinen Begriffs und der gegebenen speziellen Sachlage als die
nachstliegende Mdoglichkeit anbieten.
In dem unveréffentlichten BeschlulR des BPatG 16 W (pat)

70/74 von 31.01.1977 53) wurde als Disclaimer folgender Anspruch

zugelassen: ,Reaktivfarbstoffe der Formel ... ausgenommen die
Farbstoffe der US-Patentschrift...”, eine Entscheidung, die heuzutage
aufgrund des mittelbaren Disclaimers nicht mehr zugelassen wirde.

Im BeschluR des BPatG 16 W (pat) 164/74 vom
07.10.197654) wurden fir eine Erfindung, die nach der Beendigung

des Stoffschutzverbots als Ausscheidungsanmeldung mit Stoffan-
sprichen weiterverfolgt wurde, festgestellt: Ein chemischer Stoff
kann nicht mehr patentiert werden, wenn er dem Inhaber des alteren
Verfahrenspatents bereits geschuitzt ist, in der Anmeldung kein an-
deres Verfahren zur Herstellung des beanspruchten Stoffes offenbart
ist als das Herstellungsverfahren nach dem alteren Recht, und wobei
das so hergestellte Verfahrensprodukt in der jungeren Anmeldung
durch Disclaimer vom Schutz ausgenommen wird.

Der Beschlul3 des BPatG 16 W (pat) 75/75 vom 10.05.1976

55)

.Disclaimer” lautete gemaR Leitsatzen:

Die Aufnahme einer Auswahlbestimmung (Disclaimer) ge-
genlber dem Stand der Technik in den Patentanspruch ist zu-
lassig, wenn dadurch der Anmeldegegenstand nicht uneinheit-

lich wird.
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Werden bei einer Stoffanmeldung mehrere chemische Stoffe
beansprucht, die unter eine allgemeine Formel fallen, so kann
ein neuheitsschadlich vorbeschriebener Stoff durch einen
Disclaimer vom Patentschutz ausgeschlossen werden.

Der Nebensatz des ersten Leitsatz, der etwas mildverstandlich
sein kann, wird im Beschluf} wie folgt erganzt:

LAndererseits sind Falle denkbar, bei denen die Aufnahme
eines Disclaimers gegen- Uber dem Stand der Technik in den
Patentanspruch die Einheitlichkeit des Anmelde- gegenstandes in
Frage stellen kann, namlich wenn einer allgemeinen Formel, unter

die eine Vielzahl von Verbindungen fallt, ein sehr weitgehen-
der Disclaimer aufge- nommen wird und die verbleibenden Stoffe
sich infolgedessen konstitutionsmaRig weitgehend voneinander
unterscheiden.

Der unveréffentlichte Beschlu® des BPatG 16 W (pat) 37/76
vom 23.02.1978 %6) weist darauf hin, daf} auch bei Stofferfindungen
die Einheitlichkeit vom Stand der Technik beinfluRt werde. Falls ein
ahnliche Stoffe betreffender Stand der Technik existiere, so kénne
das Losungsprinzip einer Stofferfindung nur so ermittelt werden, daly
die Konstitution der neugeschaffenen Stoffe mit der der konstitution-
sahnlichsten bekannten Stoffe verglichen werden.

Im unverdffentlichten Beschlul® des BPatG 16 W (pat) 39/79

vom 11.01.198257) wurde dann neben der Frage der Einheitlichkeit
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die Frage der urspringlichen Offenbarung der nach dem Ausschlufy
verbleibenden Teile bertcksichtigt. Dies wurde fiir den Fall bejaht,
sofern lediglich ein bestimmter eng umgrenzter Bereich urspriinglich
,gegebenenfalls“ beizumischender Stoffe wegen des entgegenge-
haltenen Standes der Technik weggefallen war. Die erfinderische
Tatigkeit wurde damit begriindet, dal® das Weglassen der Kompo-
nente gegenulber dem Stand der Technik ein erfinderischer Schritt sei
und die beim bekannten Verfahren lediglich als Nebenprodukt

auftretende Verbindung hier zum Kern der Erfindung wurde.
Der BPatG Beschlul 15 W (pat) 68/80 vom 15.09.1983°%)

,Disclaimer fur ein Verfahrensmerkmal® bestatigte zunachst die
Rechtsprechung des 16. Senats, dal® die Aufnahme einer Ausnah-
mebestimmung (Disclaimer) gegeniiber dem Stand der Technik in
den Patentanspruch zulassig ist, sofern hierdurch die Einheitlichkeit
nicht in Frage gestellt sei. Ein derartiger Disclaimer sei auch fur ein
Verfahrensmerkmal im Rahmen der beanspruchten Bemessungs-
regel zugelassen.

Der unveroffentlichte Beschlul 16 W (pat) 22/83 vom

59)

07.03.1985 stellte fest, daf die fehlende Offenbarung der Bedin-

gungen, unter denen die technische Aufgabe eines Herstellverfah-
rens geldst wird, nicht dadurch zu beheben ist, dal} diejenigen Re-

aktionsbedingungen, bei deren Einhaltung die technische Aufgabe
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nicht gelost werden kann, nachtraglich mittels eines Disclaimers vom
angestrebten Patentschutz ausgenommen werden kann.

Der Beschlul3 des BPatG 21 W (pat) 38/84 vom 27.09.1984

60) betraf ein Verfahren zur Stimulierung des Wachstums und der

Regenerierung des Haars .. ausgenommen zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des menschlichen Kérpers sowie eine
entsprechende Vorrichtung, die vom DPA als offensichtlich nicht pa-
tentfahig zurtckgewiesen wurde. Der befasste Senat sah den
Disclaimer fur das Heilverfahren als zulassig und die Erfindung als
kein Heilverfahren an.

Beispielhaft fur Disclaimer im Patenterteilungsverfahren sei

auf ein Indanderivate, lhre Herstellung und Verwendung als Duftstoff
und UV-Strahlenfilter betreffendes Patent61) verwiesen, bei dem der

nachste Stand der Technik, welcher anders hergestellt und verwen-
det worden war, in den Sachanspriichen durch einen Disclaimer

ausgeschlossen worden ist.
Die Beschwerdesache 12 W (pat) 6/88 vom 28.06.1988%)

betraf ein urspriinglich nicht offenbartes Merkmal, das im Laufe des
Einspruchsverfahrens in den Patentanspruch aufgenommen worden
ist. Dieses Merkmal kann in dem der Patenterteilung nachgeschalte-
ten Einspruchsverfahren nicht wieder gestrichen werden, wenn diese
Streichung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents

fuhren wurde. In einem derartigen Falle kann das Patent mit einer
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Erklarung in der Patentbeschreibung, dal} das nicht offenbarte Merk-
mal eine unzulassige Erweiterung darstelle, aus der Rechte nicht
hergeleitet werden, beschrankt aufrecht erhalten bleiben.

Auch bei einem vor dem 01.01.1978 angemeldeten Patent, so
der Beschlul 23 W (pat) 56/88 vom 10.04.1990,%% durfe ein ur-

springlich nicht offenbartes aber in den erteilten Patentanspruch auf-
genommenes Merkmal in dem nachgeschalteten Einspruchs- und
Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht wieder gestrichen werden,
wenn die Streichung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs flihre.
Durch einen zumindest in die Beschreibung aufzunehmenden Ver-
merk nach der Art eines Disclaimers, aus dem sich ergebe, da® aus
dem im Anspruch verbliebenen und urspriinglich nicht offenbarten
Merkmal keine Rechte hergeleitet werden, sei festgestellt, dal® dieses
Merkmal einerseits nicht zum Gegenstand der geschitzten Lehre
gehdre, aber andererseits den Patentschutz fiur auf solche Falle

begrenze, in denen auch dieses Merkmal vorliege.

In der Einspruchsrechtsbeschwerdesache vom 09.10.199064)

wurde ein Herstellverfahren fiir Polyesterfaden aus Ausgangsmate-
rialien mit aromatischen oder cycloaliphatischen Strukturen zunachst
in der Beschwerde nur noch mit entsprechenden Anspriichen betref-
fend ein Verfahrens zur Herstellung derartiger Polyesterfaden aus
Ausgangsmaterialien mit aromatischen Strukturen weiterverfolgt.

Daraufhin bestatigte das Bundespatentgericht den Widerruf des Pa-
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tents mit der Begriindung, dieser Anspruch offenbare keine voll-
standige ausfiihrbare technische Lehre, um das Verfahren durchzu-
fihren, da auch ein Teil der Ausgangsmaterialien mit aromatischen
Strukturen nicht die erfindungsgemaf herzustellenden Polyesterfa-
den liefere. Der befallte Senat hob diese Entscheidung auf, und
verwies zur weiteren Sachaufklarung an das Bundespatentgericht
zurtck. Hierbei wurde grundsatzlich festgestellt:

Die Patentfahigkeit einer auf die weitere Verarbeitung und die
qualitative Verbesserung bezogenen Erfindung wird nicht schon
dadurch in Frage gestellt, daf die Patentansprii- che auch solche
Ausgangsmaterialien umfassen, bei denen das erfindungsgemale

Verfahren nicht zum Erfolg fuhrt. Solchenfalls mul} unter
Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls entschieden werden,
in welchem Umfange die Einbeziehung untauglicher
Verfahrensvarianten in den Patentanspriichen noch tragbar in Kauf
genommen werden kann. Dafur ist ausschlaggebend: Das Verhaltnis
der Tauglichen zu untauglichen Verfahrensvarianten, die
Schwierigkeit fir den nacharbeitenden Fachmann, die tauglichen
Varianten herauszufinden, die Bedeutung der Erfindung und die
tatsachlich gegebenen Méglichkeiten, untaugliche
Verfahrensvarianten vollstandig zu erfassen und in verstandlicher

Form auszuklammern.
In einer Patentnichtigkeitberufungssache vom 21.02.95% zu

PatG 1968 wurde ein Patent betreffend die Verwendung eines ftri-
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arylphosphit- und phenolhaltigen Stabilisatorsystem fur Polyolefine
dadurch beschrankt aufrechterhalten, dall man u.a. ,ohne Zugabe
von thiodiali-phatischen Ester arbeitet.“ Der Disclaimer wurde als
zuldssig angesehen, obgleich nur die Beschreibung, aber nicht An-
spruch 1 zum Ausdruck brachte, dall ein Weglassen dieses Esters
vorteilhaft sei. Hierdurch sei die Zufligung weiterer Additive weder
ausgeschlossen noch gefordert. Der nachste Stand der Technik be-
traf ein ternares thiodialiphatischen Ester enthaltendes Stabilisator-
system, das allerdings schlechtere Stabilisierungseigenschaften

aufwies.

Der Einsatz des Disclaimers in Markensachen

Obgleich sich die Kommentare zum Warenzeichen-
recht,66’67’68) heute Markenrecht,Bg) hierzu ausschweigen, existiert

Rechtsprechung zu Disclaimern oder Ausnahmebestimmun-gen, um
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einer Beanstandung aus absoluten Grinden nach MarkenG § 8, Abs.
2 Nr. 1 und 2, friher WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1, 1. und 2. Alternative,
bzw. aus relativen Griinden nach MarkenG § 9 - 12, friiher WZG § 5,
11 zu begegnen. Weiter ist ein Disclaimer im Eintragungsverfahren
vor der Markenstelle des Deutschen Patentamts Ublich bei

Warenverzeichnis wie

»Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom...«.”%

unterschiedlichen Prioritaten im

In dem BeschluR 25 W (pat) 133/61 vom 12. Oktober 1961

wurde die Ubereinstimmung des fiir ,diatetische Lebensmittel“ an-
gemeldeten Zeichens, das die Bezeichnung REO enthielt, mit dem
u.a. ,fir Fleischextrakte ausgenommen diatetische Lebensmittel
eingetragenen alteren Zeichens RELO festgestellt und die Eintragung
versagt. Durch den Disclaimer sei zwar die Warengleichheit, aber
nicht die Warengleichartigkeit beseitigt. Auch eine Beschrankung des
Warenverzeichnisses von REO auf ,didtetische Lebensmittel mit
Ausnahme von  Fleischextrakten® flhre nicht aus der
Warengleichartigkeit heraus. Denn bei dieser Beschrankung wurde
das Warenverzeichnis aulRer (diatetischen) Fleischextrakten immer
noch diatetische Nahrmittel aller anderen Arten umfassen, die mit
normalen Fleischextrakten gleichartig sind. Weiter sei eine Ver-
wechslungsgefahr nach dem Klang zwischen beiden Zeichen zu be-
fUrchten.
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So hat das Bundespatentgericht in seinem unveréffentlichten
BeschluR 26 W (pat) 100/87 vom 8. Juni 19882 die Eintragung des

Wortbildzeichens aus drei etwa gleich gro3en Elementen - mit dem
linken Wortbestandteil "Sit", einer piktogrammartig ausgestalteten
sitzenden Person in der Mitte und dem rechten Wortbestandteil "In" -
fir die Waren "Mobel, ausgenommen Sitzmobel, Bettzeug, namlich
Matratzen, Sprungfedermatratze, Kopfkissen" als unterscheidungs-
kraftig angesehen.

In der verdffentlichten Entscheidung “Greyhound” des Bun-
despatentgerichts 23 W (pat) 15/91 vom 31.05.199473) war eine

Wortmarke u.a. fir “Spielwaren, ausgenommen Tierfiguren sowie
Nachbildungen von Schiffen und Autobussen” eingetragen worden,
um eine Abgrenzung gegenuber einer alteren Marke “Greyhound” fur

“Landfahrzeuge, Spielwaren” zu erreichen.

IV. Zusammenfassung:

Die vorstehende Ubersicht zeigt zunachst die Anwendung des

Disclaimers beim Europaischen Patentamt anhand der Rechtspre-

)

chung der Beschwerdekammern der letzten Jahre; im EPU,74 der

) 75)

Ausfl'jhrungsordnung74 und den Richtlinien sucht man diesen
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Begriffs vergebens. Weiter wird hier die Anwendung des Disclai-
mers beim Deutschen Patentamt anhand der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofes und des Bundespatentgerichts in den letzten 40

)

Jahren erortert. Im Patentgesetz,76) dem Markengesetz77 und den

78)

entsprechenden Verordnungen hierzu ™’ sucht man diesen Begriff

allerdings vergeblich.
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