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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung die beiden Einspriiche gegen das
europaische Patent Nr. 0 822 973, betreffend ein

cellulasehaltiges Waschmittel, zurlGckzuweisen.

Der erteilte Satz von 10 Patentanspriichen enthielt unter
anderen die unabhangigen Ansprltche 1, 9 und 10.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1l. Waschmittel, die Tensid und eine Cellulase-Mischung
enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Komponente der Cellulase-Mischung bei einer CMCase-
Aktivitadt von 1 U pro Liter und einer
Proteinkonzentration von hdéchstens 3 mg pro Liter im
Sekundarwaschtest eine Remissionserhdhung von mindestens
5 Einheiten ergibt, und die zweite Komponente der
Cellulase-Mischung bei einer CMCase-Aktivitat von 20 U
pro Liter eine Absorptionserhdhung im Zellstoffabbautest

von mindestens 0,075 ergibt."

Anspruch 9 bezog sich auf ein Testverfahren zum
Auffinden von flr den Einsatz in Waschmitteln geeigneten
Cellulase-Mischungen, wobei man zur Ermittlung der
ersten Komponente den Sekundarwaschtest durchfihrt und
die erste Cellulase nach Anspruch 1 auswahlt und zur
Ermittlung der zweiten Komponente den Zellstoffabbautest
durchfihrt und die zweite Cellulase nach Anspruch 1

auswahlt.

Anspruch 10 bezog sich auf die Verwendung der Cellulase-
Mischungen nach Anspruch 1 zur Herstellung von

Waschmitteln.
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Die Einsprechenden 01 und 02 hatten den Widerruf des
Patents in vollem Umfang, inter alia im Hinblick auf

Artikel 100 b) EPU, beantragt.

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,
dass die beanspruchte Erfindung neu und erfinderisch sei
und im Streitpatent den Erfordernissen des Artikels 83
EPU entsprechend beschrieben werde, weil alle
Testverfahren zum Auffinden der flUr die Erfindung
wesentlichen Cellulasen im Streitpatent so beschrieben

seien, dass ein Fachmann sie nacharbeiten kd&nne.

Gegen diese Entscheidung haben beide Einsprechende 01
und 02 (Beschwerdefihrerinnen 01 und 02) Beschwerde

eingelegt.

Unter anderen wurden im Laufe des schriftlichen

Verfahrens folgende Dokumente zitiert:

(16) : DE-A-2 247 832

(31) : Bedienungsanleitung des Farbmessgerats "Micro
Color II" der Firma Hach-Lange, Ausgabe 2

(32) :  "Fundamentals of Colorimetry" der Firma

Dr. Lange, Application Report No. 10e

Im schriftlichen Verfahren reichte die Beschwerde-
gegnerin (Patentinhaberin) mit Schreiben wvom
4. April 2005 zwei aus jeweils 2 Patentansprilichen

bestehende Hilfsantrage ein.

Der erste Hilfsantrag besteht aus den Ansprichen 9 und
10 gemafs dem Hauptantrag (d. h. die Patentanspriche wie

erteilt) und der zweite Hilfsantrag besteht aus dem
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Anspruch 9 wie erteilt und aus einem Verwendungsanspruch
10, der nicht auf die Verwendung von Cellulase-
Mischungen zur Herstellung von Waschmitteln wie im
erteilten Anspruch 10, sondern zur Verbesserung des

Sekundarwaschvermdégens eines Waschmittels gerichtet ist.

Eine mindliche Verhandlung vor der Kammer wurde am

3. Mai 2005 abgehalten.

V. Betreffend die Ausfihrbarkeit der beanspruchten
Erfindung vertreten die Beschwerdefihrerinnen
schriftlich und mindlich im wesentlichen folgende

Auffassung:

- der fir das Auffinden der ersten Komponente der
Cellulase-Mischung nach Anspruch 1 erforderliche
sekunddre Waschtest sei erstmals im Streitpatent

beschrieben worden;

- der dadurch ermittelte Remissionswert (ausgedrickt in
$REM) sei mit einem nach einem Ublichen sekundaren
Waschtest des Standes der Technik gemessenen Wert

nicht vergleichbar;

- die Bedienungsanleitung (31) beziehe sich auf das
Nachfolgemodell des im Streitpatent flr die Messung
der wesentlichen Remissionswerte verwendeten Gerats
Micro Color der Firma Dr. Lange; jedoch mlsse sein
Inhalt identisch mit dem der Bedienungsanleitung des

dlteren Modells sein;

- es seil aus dem Dokument (31) ersichtlich, dass das
Gerat Micro Color zwdlf verschiedene nicht

vergleichbare Einstellungsmdglichkeiten besitze;
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jedoch, erlaube keine dieser Einstellungen die

Ermittlung eines REM-Wertes;

es sei daher dem Fachmann anhand der in der
Beschreibung des Streitpatentes enthaltenen
Informationen Uber die Durchfihrung des
Sekundarwaschtests und der einem Fachmann zur
Verfligung stehenden Bedienungsanleitung des
erforderlichen Geradts Micro Color nicht mdglich

reproduzierbare REM-Werte zu ermitteln;

auflerdem, offenbare die Beschreibung des
Streitpatents nur zwei Cellulasen, die als erste
Komponente des Anspruchs 1 eingesetzt werden kdnnen;
diese Cellulasen, die aus dem Dokument (16) bekannt

sind, seien keine kommerziell erhaltlichen Produkte;

der Fachmann sei daher anhand der Lehre des
Streitpatents nicht in der Lage weitere "erste"
Komponenten der beanspruchten Cellulase-Mischung
auffer den in der Beschreibung erwdhnten 2 Enzymen zu

wahlen;

das Streitpatent entspreche daher nicht den

Erfordernissen des Artikels 83 EPU.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat schriftlich

und in der mindlichen Verhandlung folgendes vorgetragen:

das Streitpatent erkldre alle fUr die Auswahl der
ersten Komponente der beanspruchten Cellulase-
Mischung erforderlichen wesentlichen Schritte des
Sekundadrwaschtests; dieser Test kénne daher von einem

Fachmann nachgearbeitet werden;
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nach dem Sekundadrwaschtest des Streitpatents seien
die Remissionswerte, ausgedrlckt als %REM, durch ein
Farbmessgerat wie Micro Color der Firma Lange zu
ermitteln; ein solches Geradt arbeite nicht
wellenlangenspezifisch sondern messe Uber das gesamte

Spektrum des sichtbaren Lichts;

diese Werte unterschieden sich von den durch einen
Ublichen sekundaren Waschtest des Standes der Technik

gemessenen Werten;

die Differenz AREM, d. h. die fir die
Charakterisierung der ersten Komponente der
beanspruchten Cellulase-Mischung wesentliche
Remissionserhdhung, werde durch Subtraktion des
ermittelten Remissionswertes eines ohne Enzymzusatz
entsprechend behandelten Baumwollstlcks vom Wert
eines mit Enzymzusatz entsprechend behandelten

Baumwollstlcks erhalten;

die Bedienungsanleitung (31) des Nachfolgemodells des
im Streitpatent erwdhnten Gerdts Micro Color sei
grundsatzlich identisch mit der Bedienungsanleitung
des dlteren Modells und erlautere daher auch dessen

Arbeitsweise;

das Gerat Micro Color sei zur Durchfihrung der fir
den Sekundadrwaschtest wesentlichen Messungen so
einzustellen wie im Dokument (31) fir die Messung des

WeiRgrades an Textilien empfohlen;

die REM-Werte seien daher direkt durch das Gerat

Micro Color zu ermitteln und abzulesen;
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- das Streitpatent nenne zwei Cellulasen, die eine
sekundare Waschwirkung wie im Anspruch 1 aufwiesen
und eine Cellulase, die eine solche Wirkung nicht
aufweise; daher gebe es einen Hinweis in welchem
Bereich die als erste Komponente geeigneten

Cellulasen zu suchen seien;

- es sei daher flr den Fachmann md&glich andere
Cellulasen, die eine ahnliche Wirkung aufwiesen, in
Datenbanken ausfindig zu machen und sie dem
Sekundarwaschtest zu unterziehen um festzustellen, ob

sie den Erfordernissen des Anspruchs 1 genlgen.

Die Beschwerdefiihrerinnen beantragen die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerden
zurlickzuweisen, oder das Patent auf der Grundlage eines
der beiden Hilfsantrdge, jeweils eingereicht mit

Schreiben vom 4. April 2005, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinden

1330.D

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin

(Patentansprliche 1 bis 10 wie erteilt)

Der Patentanspruch 1 dieses Hauptantrags bezieht sich
auf ein Waschmittel, das eine Cellulasemischung enthalt,
wobel die erste Komponente so funktionell gekennzeichnet
ist, dass sie bei einer CMCase-Aktivitat von 1 U pro

Liter und einer Proteinkonzentration von hdéchstens 3 mg
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pro Liter im Sekundarwaschtest eine Remissionserhdhung

von mindestens 5 Einheiten ergibt.

Daher ist es erforderlich den oben genannten
Sekundarwaschtest durchzufihren und insbesondere die
oben erwahnte Remissionserhdhung zu bestimmen, um eine
Cellulase, die als erste Komponente geeignet ist,

auswahlen zu kdénnen.

Der Sekundarwaschtest, der zur Bestimmung dieser
Remissionserhdhung verwendet werden muss, ist im
Absatz 0015 des Streitpatents (Seite 3, Zeilen 28 bis 46)

beschrieben.

Alle Parteien waren sich in der mindlichen Verhandlung
einig, dass der im Streitpatent beschriebene Test ein
neuer, im Stand der Technik nicht offenbarter
Sekundarwaschtest ist und dass die durch diesen Test
ermittelten Remissionswerte mit den durch einen
konventionellen Test des Standes der Technik (z. B.
einen Test, der eine Behandlung Uber mehreren
Waschzyklen in einer Waschmaschine und eine Bestimmung
der Remissionswerte bei nur einer einzigen Wellenlange

erfordert) ermittelten Werten nicht vergleichbar sind.

Die Kammer schlieft daraus, dass die flUr die Auswahl der
ersten Komponente der Cellulase-Mischung wesentliche
Remissionserhdhung ein neuer, mit dem Stand der Technik

nicht vergleichbarer Parameter ist.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA ist in einem solchen Fall die Anmelderin oder
Patentinhaberin verpflichtet alle zur reproduzierbaren

Bestimmung dieses Parameters erforderlichen

1330.D
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Informationen in der Anmeldung bzw. dem Patent so zu
offenbaren, dass dieser Parameter ohne unzumutbaren
Aufwand vom Fachmann ermittelt werden kann (siehe z. B.
T 0172/99, Punkte 4.5.6 und 4.5.9 der Entscheidungs-

grinde, unverdffentlicht im ABl. EPA).

Die Beschwerdegegnerin bestatigte in der mundlichen
Verhandlung, dass die Remissionswerte (ausgedrlckt in
$REM) nach dem Sekunddrwaschtest mit einem Farbmessgerat
wie Micro Color von Dr. Lange (wie im Streitpatent
angegeben) oder mit einem ahnlichen Gerat bestimmt
werden miussen. Die Differenz AREM, d. h. die im
Anspruch 1 genannte Remissionserhdhung, sei dann durch
Subtraktion des Remissionswertes eines ohne Enzymzusatz
entsprechend behandelten Baumwollstlicks vom Wert eines
mit Enzymzusatz entsprechend behandelten Baumwollstiicks
zU ermitteln. Eine Cellulase, die in einem solchen
Sekundarwaschtest eine AREM von mindestens 5 Einheiten
ergibt, wilirde daher den Erfordernissen des Anspruchs 1

entsprechen.

Alle Parteien stimmten in der miindlichen Verhandlung
darin Uberein, dass die Bedienungsanleitung (31), die
sich auf das Nachfolgemodell des im Streitpatent
erwahnten Micro Color bezieht, grundsdtzlich identisch
mit der Bedienungsanleitung des alteren Modells sei, auf
das im angefochtenen Patent Bezug genommen wurde

(Seite 3, Zeile 39). Daher akzeptiert die Kammer, dass
das Dokument (31) die technischen Kenntnisse wiedergibt,
die dem Fachmann fir die Durchfihrung des
Sekundarwaschtests am Prioritdtstag des Streitpatents

zur Verfligung standen.
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Diese Bedienungsanleitung erklart auf Seite 14 wie der
Weiflgrad eines Textils zu messen sei. Die
Beschwerdegegnerin bestatigte in der mindlichen
Verhandlung, dass flr die Messung der Remissionswerte
nach dem Sekundarwaschtest diese spezifische Anleitung

anzuwenden sei.

Nach dieser Anleitung muss das Programm 1 dieses Gerats
gewahlt werden. Dadurch kénnen drei Werte X, Y und Z
bestimmt werden. Die Bedeutung der Werte X, Y und Z wird
auf Seite 7 des Dokuments (32) erklart. Es steht daher
auller Zweifel, dass keiner dieser Werte fir sich allein
einen %REM-Wert im Sinne des Streitpatents darstellen

kann.

Auf Seite 16 des Dokuments (31) wird als Beispiel der
Ausdruck des Gerats wiedergegeben, woraus ersichtlich
ist, dass z. B. drei verschiedene Werte X, Y und Z und
nicht ein einziger %REM-Wert erhalten werden.

AufRerdem ist aus der Seite 7 desselben Dokuments
ersichtlich, dass dieses Gerat zwdlf verschiedene
Messprogramme zur Verflgung stellt, von denen keines
unmittelbar einen %$REM-Wert liefert, wie es nach dem

Streitpatent erforderlich ist.

Dokument (31) gibt daher jedenfalls nicht ausdritcklich
an wie ein %REM-Wert mit Hilfe des Gerats Micro Color zu

ermitteln ist.

1.3 In Dokument (32) wird erklart, dass der Weiflgrad durch
verschiedene, nicht vergleichbare Kombinationen der
Werte X, Y und Z berechnet werden kann (siehe Seite 16
und 17) . Je nachdem, welche der angegebenen

mathematischen Gleichungen verwendet wird, gelangt man

1330.D
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zu einem "Weiflgrad nach Berger", einem "WeifRgrad-Index"

oder einem "Vergilbung-Index".

Alle diese Werte sind mit dem Gerat Micro Color
bestimmbar (siehe Programme 9 und 12 auf Seite 7 des
Dokuments (31)). Jedoch enthdlt das Streitpatent keine
Information ob der wesentliche %REM-Wert einer, bzw.
welcher, dieser bekannten Definitionen des Weifd3grads

entspricht.

1.4 Die Beschwerdegegnerin behauptete in der mindlichen
Verhandlung, dass das Gerat Micro Color einen einzigen
Wert als Ergebnis der auf Seite 14 beschrieben Anleitung

ergebe und dass dieser Wert der gesuchte %REM-Wert sei.

Diese Behauptung steht aber im Widerspruch zur
Bedienungsanleitung (31), die eindeutig angibt, dass
drei Werte X, Y und Z und nicht ein einziger Wert

gemessen werden.

Daher kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass das
Streitpatent nicht alle erforderlichen Informationen
offenbart, die es einem Fachmann ermdglichen den

gesuchten Parameter zu bestimmen.

Daher ermdéglichen es die im Streitpatent vorhandenen
Informationen dem Fachmann nicht mit Hilfe seiner
fachlichen Kenntnissen die erste Komponente der

beanspruchten Cellulase-Mischung auszuwahlen.

1.5 Die als erste Komponente erwlnschte Klasse von
Cellulasen ist auch anhand der Gesamtheit der
Beschreibung des Streitpatents nicht bestimmbar, da dort

nur zwel nicht kommerzielle Produkte als erste

1330.D
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Komponente angegeben werden (siehe oben, Punkte V und

VI).

Selbst wenn andere, dhnliche Produkte in Datenbanken
auffindbar waren, misste jedoch die wesentliche
Remissionserhdhung fir jedes Enzym bei erforderlichen
Aktivitat und Proteingehalt durch den Sekunddrwaschtest

ermittelt werden.

Da jedoch der Fachmann anhand der im Streitpatent
vorhandenen Informationen und seines Fachwissens die
erforderliche Remissionserhdhung nicht bestimmen kann,
ist er auch nicht in der Lage weitere Enzyme, aufer den
zwel spezifischen Enzymen des Dokuments (16), als erste
Komponente der beanspruchten Cellulase-Mischung

auszuwahlen.

Deshalb wurde die beanspruchte Erfindung nicht den
Erfordernissen des Artikels 83 EPU entsprechend

beschrieben.

2. Erster und Zweiter Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin

und Patentinhaberin

Da die Ansprliiche dieser beiden Hilfsantrage ebenfalls
die Durchfihrung des oben genannten Sekundarwaschtests
erfordern (siehe oben, Punkt II), ist auch die in diesen
Antragen beanspruchte Erfindung aus den vorstehenden
Grinden mutatis mutandis im Streitpatent nicht den
Erfordernissen des Artikels 83 EPU entsprechend

beschrieben worden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das europdische Patent 822 973 wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
G. Rauh P. Krasa
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