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Sachverhalt und Antrage

IT.

1899.D

Die Beschwerde richtet gegen die Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung betreffend die Aufrechterhaltung
des europaischen Patents Nr. 0 414 197 in geandertem
Umfang auf Basis des der Einspruchsabteilung

vorliegenden Hilfsantrags 1.

Der unabhangige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1l. Maschinengeschirrsplilmittel, welches

a) mindestens 25 Gew.-% einer Kombination aus
Natriumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat enthalt,
wobei das Verhaltnis von Natriumcarbonat zu
Natriumhydrogencarbonat 4:1 bis 1:1 betragt,

b) frei ist wvon Metasilikaten

c) frei ist von Chlorbleichmitteln

d) in 1%iger waRriger Lbésung einen mild-alkalischen pH-
Wert von weniger als 10,5 aufweist,

e) ein Sauerstoffbleichmittel enthdlt und

f) bis 5 Gew.-% eines schwachschaumenden, vorzugsweise

nichtionischen Tensides, enthalt,

mit der Mafdgabe, daf? Maschinengeschirrspllmittel, die
ein Hydroxycarbonsduresalz und/oder ein

Aminopolycarboxylat enthalten, ausgeschlossen sind."

Dieser Anspruch unterscheidet sich von Anspruch 1 in der
erteilten Fassung durch den Einschub ", wobei das
Verhdltnis von Natriumcarbonat zu Natriumhydrogen-

carbonat 4:1 bis 1:1 betragt,".

Gegenstand der abhidngigen Ansprliche 2-18 sind weitere

Ausgestaltungen der Zusammensetzung nach Anspruch 1.
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Die Einsprechenden 01 und 02 hatten den Widerruf des
Patentes in vollem Umfang im Hinblick auf Artikel 100 a),
b) und c¢) EPU beantragt, insbesondere wegen unzul&ssiger
Erweiterung (Artikel 123 (2) EPU) , wegen fehlender
Ausfliihrbarkeit (Artikel 83 EPU), mangelnder Neuheit
(Artikel 54 (1), (2) EPU) und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Sie hatten ihren Einspruch unter anderem auf Dokument

(2) English translation of JP-A-1 146 998

gestltzt.

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,
daf? der Gegenstand der Ansprlche gemafs dem Hilfsantrag 1
den Erfordernissen des EPU gentige, insbesondere eine
zuladssige Einschrankung gegeniber Dokument (2)
(Disclaimer) darstelle und auf erfinderischer Tatigkeit

beruhe.

Gegen diese Entscheidung haben die Einsprechenden 01 und
02 (Beschwerdefihrerinnen I und II) Beschwerde eingelegt
und einen Einwand unter Artikel 123 (2) EPU im Hinblick

auf den Disclaimer erhoben.

Mit Brief vom 27. Marz 2001 hat die Patentinhaberin

(Beschwerdegegnerin) einen Hilfsantrag eingereicht.

Anspruch 1 des achtzehn Patentanspruche enthaltenden

Hilfsantrags lautet:



VII.

1899.D

- 3 - T 0627/00

"1l. Maschinengeschirrspllmittel, bestehend aus

a) mindestens 25 Gew.-% einer Kombination aus
Natriumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat, wobei das
Verhaltnis von Natriumcarbonat zu
Natriumhydrogencarbonat 4:1 bis 1:1 betragt,

b) einem Sauerstoffbleichmittel,

c) bis 5 Gew.-% eines schwachschdumenden, vorzugsweise
nichtionischen Tensides,

d) einem Phosphatbuilder oder einem phosphatfreien
Builder ausgewdahlt aus einem Acrylsaure/Maleinsaure-
Copolymer und einer Polyacrylsdure, gegebenenfalls
zusammen mit einer geringen Menge einer Phosphonsaure
oder eines niedrig molekularen Polymers auf Basis der
Maleinsdure bzw. Acrylsaure,

e) gegebenenfalls einer geringen Menge an Disilikaten
oder Schichtsilikaten,

f) gegebenenfalls einer Protease, Amylase und/oder
Lipase,

g) gegebenenfalls einem Bleichaktivator,

h) gegebenenfalls einer Fettsadure mit einer
Kohlenwasserstoffkette im Bereich von Ci,-Cis und/oder
einem Kohlenwasserstoff,

i) gegebenenfalls Natriumsulfat, sowie

j) gegebenenfalls Farbstoffen, Parfumdlen und /oder
Stabilisatoren fUr Enzyme, wobei das
Maschinengeschirrspllmittel in 1l%iger waRBriger Ldsung
einen mild alkalischen pH-Wert von weniger als 10,5

aufweist."

Im wesentlichen hat die Beschwerdefthrerin I in ihrem

Schreiben vom 9. Mai 2005 folgendes ausgefihrt:

Anspruch 1 des Hauptantrags enthdlt einen Disclaimer,

der gemafs der Entscheidung G 1/03 [ABl. EPA 2004, 413]
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nicht zuladssig sei, weil Dokument (2) nicht als
zufdllige Vorwegnahme zu bewerten sei. Somit verstofRe

die Anderung des Anspruchs gegen Artikel 123 (2) EPU.

Die Beschwerdefihrerin II hat in ihrem Schreiben wvom
16. Mai 2005 ausgefihrt, dafd der Disclaimer im
Hauptantrag keine Basis in der urspringlichen Anmeldung
habe. Ansonsten hat sie sich im wesentlichen der
Begrlindung der Beschwerdefiihrerin I angeschlossen, was
den Disclaimer anbelangt. Im Ubrigen sei der Gegenstand
nach Anspruch 1 nicht erfinderisch im Hinblick auf den
zitierten Stand der Technik. Desweiteren hat sie

Dokument

(15) "Enzyme Wash Performance Testing, Table 14,
Enzyme Stabilizers for Liquid detergent

Formulations"

eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
dem Vortrag der Beschwerdeflhrerinnen widersprochen und
insbesondere die Auffassung vertreten, dafd der
Disclaimer eine Stlitze in der urspringlichen
Beschreibung habe und Dokument (2) eine zufallige

Vorwegnahme des Streitgegenstandes darstelle.

Bezliglich des Hilfsantrages, hatte die
Beschwerdeflihrerin II schriftlich argumentiert
(Schreiben vom 16. Mai 2005, Seite 3), daf® durch
Entfernung des Disclaimers der Schutzumfang erweitert
worden sei, unter anderem weil Komponente j) des
Anspruchs 1 Citronensaure und Sodiumcitrat umfasse, wie

aus Dokument (15) hervorgehe.
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Somit verstoRe Anspruch 1 gegen Artikel 123 (3) EPU. Die
Beschwerdegegnerin hat sich zu diesem Vortrag nicht

gedufert.

Am 7. Juni 2005 fand eine mindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, an der die Beschwerdegegnerin
und die Beschwerdefihrerin II, wie im Schreiben vom

22. April 2004 respektive im Schreiben vom 16. Mai 2005

angeklindigt, nicht vertreten waren.

Bezlglich des Hilfsantrags hat sich die Beschwerde-
fihrerin I in der mindlichen Verhandlung der
schriftlichen Argumentation der Beschwerdefihrerin II

angeschlossen (siehe Punkt X).

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragen, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerden
zurlickzuweisen oder hilfsweise, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage der
Patentanspriiche 1 bis 18 des mit Schreiben vom 27. Marz

2001 eingereichten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

1899.D

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin

Anspruch 1 (siehe III.) enthalt die "Maf3gabe, daf
Maschinengeschirrspllmittel, die ein Hydroxycarbon-
sduresalz und/oder ein Aminopolycarboxylat enthalten,

ausgeschlossen sind."



1899.D

- 6 - T 0627/00

Diese Maf3gabe stltze sich nach Auffassung der
Beschwerdegegnerin auf die Beschreibung wie urspringlich
eingereicht, weil die Anwesenheit von
Hydroxycarbonsduresalz und/oder Aminopolycarboxylat
trotz einer Vielzahl von Ausfihrungsbeispielen in der

ursprunglichen Anmeldung nicht erwahnt sei.

Einer solchen Argumentation wdre allenfalls dann zu
folgen, wenn sich aus den urspringlichen Unterlagen die
Abwesenheit von Hydroxycarbonsduresalz und/oder

Aminopolycarboxylat notwendigerweise ergeben wilrde.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr ist weder die
urspriingliche Anmeldung noch Anspruch 1 des
Hauptantrages, der ansonsten unbestritten auf die
urspriinglichen Anspriiche 1, 3, 11 und 13 zurltckgeht, in
dieser Weise beschrankt, selbst wenn in den bevorzugten
Ausflihrungsformen der urspringlichen Anspriche 16 bis 19
konkrete Zusammensetzungen definiert sind, die frei wvon
diesen Komponenten sind. Diese konkreten
Ausfihrungsformen hatten eine Basis flUr eine
urspringlich offenbarte Beschrankung des
Streitgegenstandes darstellen kdénnen. Von dieser
Méglichkeit hat die Beschwerdegegnerin jedoch nicht

Gebrauch gemacht.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin findet der
Disclaimer jedenfalls eine Stlitze in Dokument (2), das
Natriummaleat, Natriumcitrat und Natriumtartrat

offenbart (Seite 6, Zeilen 13 bis 15).

Die Beschwerdegegnerin fasste diese Salze, die in

Dokument (2) als "Oxysduresalze" und "Oxysalze"
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bezeichnet wurden, unter dem Hinweis auf die IUPAC
Nomenklatur mit "Hydroxycarbonsduresalze" zusammen; der
Ausdruck "Hydroxycarbonsduresalz" im Anspruch 1 wlrde
durch "Oxysauresalz" und "Oxysalz" in Dokument (2)

gestitzt.

Nach Meinung der Beschwerdegegnerin sei der Disclaimer
zuladssig, weil Dokument (2) eine zufdllige Vorwegnahme
des Streitgegenstandes sei, die der Fachmann zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
heranziehen wlirde. Wahrend das dem Streitgegenstand
zugrundeliegende technische Problem darin bestehe,
Nachteile bekannter Mittel hinsichtlich
Reinigungskapazitat und 6kologischer Vertraglichkeit zu
beseitigen, sei Dokument (2) auf einen v6llig anderen
Zweck gerichtet, nadmlich den deodorierenden Effekt eines
Maschinengeschirrspllmittels. Auch die Ldsungen des
jeweiligen Problems hdtten nichts Gemeinsames, denn nach
Dokument (2) bestehe die Lbésung in der Kombination einer
Peroxyverbindung mit einem Hydroxycarbonsduresalz oder
einem Aminopolycarboxylat, beim Streitpatent dagegen im

Verzicht auf Natrium-Metasilikat.

Gemaf der Entscheidung G 1/03 kann ein Disclaimer
zuldssig sein, wenn er dazu dient, die Neuheit wieder
herzustellen, indem er einen Anspruch gegenlber einer
zufdlligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPU abgrenzt;
eine Vorwegnahme ist zufallig, wenn sie so unerheblich
flr die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr
liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht
bertcksichtigt hatte (Entscheidungsformel, Punkt 2.1,

zwelter Gedankenstrich).
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Abgesehen von der Frage, ob die Formulierung des
Disclaimers im Hinblick auf den Offenbarungsgehalt wvon
Dokument (2) zuldssig ist, gilt es daher festzustellen,
ob Dokument (2) eine zufallige Vorwegnahme ist oder

nicht.

Dokument (2) bezieht sich auf Geschirrspllmittel. Die
Zusammensetzungen dieser Spulmittel sind dabei so
gewahlt, daf? der pH-Wert zwischen 8 und 10 gehalten wird,
wenn das SplUlmittel sich im Wasser 16st (Seite 6, Zeilen

20 bis 23).

Es ist zwar richtig, wie die Beschwerdegegnerin
feststellt, daf® laut Dokument (2) Gerlche, die in der
Geschirrsplilmaschine verbleiben, unterbunden werden
sollten. Da aber diese Gerlche ausweislich auf
Schmutzreste auf dem Geschirr zurlckzufihren sind
(Seite 4, 1. Absatz), handelt es sich hier nur um eine
andere Formulierung des gleichen Problems der

verbesserten Reinigungskapazitat.

Da auch das Streitpatent sich zum Ziel gesetzt hat,
Maschinengeschirrspllmittel zu entwickeln, die neben
einer guten Reinigungsleistung einen niedrigeren pH-Wert
als die herkdmmlichen Geschirrsplilmittel besitzen,
insbesondere einen pH-Wert unterhalb von 10,5 (in 1%iger
Losung) (Seite 2, Zeilen 11 bis 12), kommt die Kammer
zur Schlussfolgerung, daf3 Dokument (2) keine zufallige
Vorwegnahme darstellt, sondern einen einschldgigen Stand
der Technik, den der Fachmann bei der Lésung seines
Problems, namlich eine niedrigere Alkalinitat zu

erreichen, berlcksichtigt hatte.
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Im Gbrigen ist der von der Beschwerdegegnerin geltend
gemachte wesentliche Unterschied in den Ldsungsansatzen
des Streitpatents einerseits und Dokument (2)
andererseits nicht nachvollziehbar, weil auch beim
Streitpatent Peroxyverbindungen eingesetzt werden
(Seite 3, Zeilen 31 bis 34) und in Dokument (2) wvon

Metasilikaten nicht die Rede ist.

Der in der urspriunglich eingereichten Fassung nicht
offenbarte Disclaimer ist somit nicht zulassig. Die
Anderung des Anspruchs 1 verstdRt daher durch die

Aufnahme des Disclaimers gegen Artikel 123 (2) EPU.

2. Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin
2.1 Das Maschinengeschirrsplilmittel kann nach Anspruch 1
(siehe Punkt VI), unter anderem, "j)
gegebenenfalls ... Stabilisatoren fir Enzyme" enthalten.
2.2 Aus Dokument (15) geht hervor, daf? Citronensdure und

Natriumcitrat Stabilisatoren fir Enzyme in fllissigen

Waschmitteln sind.

Infolgedessen kann der Gegenstand nach Anspruch 1 des
Hilfsantrags Natriumcitrat enthalten. Natriumcitrat ist
auch nach den Angaben der Beschwerdegegnerin als
Hydroxycarbonsauresalz zu werten (siehe Punkt 1.3).
Durch die "MaRgabe, daf? Maschinengeschirrspllmittel, die
ein Hydroxycarbonsduresalz und/oder ein
Aminopolycarboxylat enthalten, ausgeschlossen sind," ist
diese Komponente jedoch beim Gegenstand nach Anspruch 1
in der erteilten Fassung (siehe Punkt II) explizit

ausgeschlossen.

1899.D
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Folglich ist Anspruch 1 des Hilfsantrags in einer Weise

geandert worden, die den Schutzbereich erweitert.

Diese Anderung verstdft somit gegen Artikel 123 (3) EPU.

3. Daraus folgt, dafR den Antragen der Beschwerdegegnerin

nicht stattgegeben werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

G. Rauh G. Dischinger-Hoéppler
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