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Sachverhalt und Antrage

AV
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung zur Zurickweisung des Einspruchs

gegen das europaische Patent Nr. 1 174 123.

Der einzige unabhédngige Anspruch 1 des Streitpatents hat
folgenden Wortlaut:

"1. Geformtes kosmetisches Seifenprodukt, enthaltend

- Talkum, dessen Teilchendurchmesser im Bereich von
0.5 - 50 um liegt

- eine oder mehrere Fettsauren mit 12 - 22 C-Atomen in

Form ihrer Alkaliseifen und

- ein oder mehrere amphotere Tenside

wobei das Seifenprodukt weniger als 1 Gew.-% an Alkyl-

(oligo)-glycosiden enthalt.”

Die Einsprechende hatte unter anderem wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100a) und 56 EPU)
Einspruch erhoben. Sie stutzte sich dabei auf folgende
Entgegenhaltungen:

D2 DE-A-19 649 896 und

D3 GB-A-2 317 396.

In threr Entscheidung war die Einspruchsabteilung zur
Auffassung gelangt, dass der beanspruchte Gegenstand den
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Anforderungen des EPU, insbesondere auch den Kriterien
des Artikels 56 EPU geniige.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende
(Beschwerdefuhrerin) am 6. Februar 2008 unter
gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebuhr
Beschwerde eingelegt und mit Schreiben vom 10. April

2008 die Beschwerdebegrindung nachgereicht.

VI. Der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat sich
schriftlich nicht zur Beschwerdebegrindung geaullert. Sie
hat aber mit Schreiben vom 21. Januar 2010 Antrag auf

mindliche Verhandlung gestellt.

VII. In einem mit der Ladung vom 10. Februar 2010 zur
mundlichen Verhandlung an die Parteien ergangenen
Bescheid hat die Kammer darauf hingewiesen, dass die
Argumente der Beschwerdefihrerin, insbesondere im
Hinblick auf mangelnde erfinderische Tatigkeit gegenlber
Dokument D2 oder D3 vorlaufig Uberzeugend zu sein
scheinen sowie dass etwaige Stellungnahmen innerhalb
einer Frist von zwei Monaten ab Erhalt des Bescheides

einzureichen seien.

VI11. Die Beschwerdefuhrerin hat schriftlich und am 11. Juni
2010 mundlich in der Verhandlung vor der Beschwerde-
kammer unter anderem die Auffassung vertreten, der
beanspruchte Gegenstand sei nicht erfinderisch gegenuber
Dokument D3 als nadchstliegendem Stand der Technik in
Verbindung mit Dokument D2.

1X. Die Beschwerdegegnerin hat in der mundlichen Verhandlung
vor der Beschwerdekammer erstmalig Im gesamten

Einspruchsbeschwerdeverfahren zu den Argumenten der
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Beschwerdefuhrerin Stellung genommen und auch einen

Hilfsantrag vorgelegt.

Nach 1hrer Meinung sei der beanspruchte Gegenstand neu
gegenuber dem aus Dokument D2 Bekannten. Bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkelt sei von
Dokument D3 auszugehen. Von den dort beschriebenen
Seifen unterscheide sich das beanspruchte Produkt durch
zweil Merkmale, namlich den Zusatz von Talkum sowie
dessen Teilchengrofle. Selbst wenn gegenuber den aus
Dokument D3 bekannten Seifensticken die objektiv geloste
technische Aufgabe nur in der Bereitstellung einer
Alternative gesehen werde, beruhe der Gegenstand des
Streitpatents auf einer erfinderischen Tatigkeit, weil
in Dokument D3 die Zugabe von Talkum nur fakultativ und
als ein Zusatz unter mehreren moglichen erwahnt sei
sowie In Dokument D2 Talkum der beanspruchten
TeilchengroRe zwar in Seifensticken beschrieben ist,
aber ausschlieRlich in Verbindung mit einer erheblichen

Menge an Alkylglykosiden.

Ferner hat sie die Auffassung vertreten, dass der
Hilfsantrag beriucksichtigt werden sollte, weil die
Anderungen, welche nur in der Aufnahme von Merkmalen aus

einem Unteranspruch bestehen, leicht zu verstehen seien.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde, hilfsweise das Patent auf der Grundlage des
in der mundlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrages aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsgrinde

1.
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Zulassigkeit des Hilfsantrages

Nach Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerde-
kammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder Erwiderung
gemall Artikel 12(1)b) VOBK zu bericksichtigen.

Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdegegnerin auf
den Vortrag der Beschwerdefihrerin hin Uberhaupt nicht
gedulBert. Die Vorlage eines Hilfsantrages zu Beginn der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer als erstmalige
Reaktion auf die Beschwerdebegrindung andert daher das
ursprungliche Vorbringen bzw. Nichtvorbringen der

Beschwerdegegnerin.

Von besonderer Bedeutung bei der Ausibung des Ermessens
nach den genannten Vorschriften, ist es, wenn die
Einreichung eines Hilfsantrages als Missbrauch von
Verfahrensrechten zu werten ist (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

5. Auflage, 2006, Kapitel VI1.D.14.2).

Mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung am 10. Februar
2010 hat die Kammer ithre vorlaufige Meinung in der
vorliegenden Sache geaullert und eine Frist von zwei
Monaten zur Einreichung von Stellungnahmen gewahrt.
Diese Frist wurde von der Beschwerdegegnerin nicht
wahrgenommen, obwohl i1hr nunmehr klar sein musste, dass
der Bestand 1hres Patents i1n Gefahr sein konnte.
Stattdessen hat sie in der mundlichen Verhandlung
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erstmalig einen Hilfsantrag vorgelegt und zwar ohne
plausible Grinde fur die Verspatung.

Das einzige Argument der Beschwerdegegnerin bestand
darin, dass es sich um eine sehr einfache, leicht
tiberschaubare Anderung handelte, die nur darin bestand,
dass Merkmale eines bisher abhangigen Anspruchs in den

Hauptanspruch aufgenommen wurden.

Gerade wegen der Einfachheit der Anderung aber hatte der
Hilfsantrag innerhalb der von der Kammer gewahrten Frist
zur Beantwortung des Bescheides vom 10. Februar 2010
eingereicht werden konnen und miUssen. Die Stellung des
Hilfsantrages in der mundlichen Verhandlung kommt daher
einem Taktieren gleich, mit dem die Beschwerdefihrerin
mit neuen Tatsachen und neuen Argumenten Uberrascht

werden sollte.

Eine solche Vorgehensweise ist nach Auffassung der
Kammer verfahrensmissbrauchlich. Der Hilfsantrag ist

daher nicht zu beriucksichtigen.

Erfinderische Tatigkeit

Das Streitpatent betrifft kosmetische Reinigungsmittel
In Form geformter Seifenprodukte, iInsbesondere
Stuckseifen mit verbesserter Glatte und erhdhtem
Kalkseifendispergiervermogen (Seite 2, Absatz 1).

Geformte Seifenprodukte sind an sich bekannt. Laut
Streitpatentschrift haben die bekannten Produkte aber
verschiedene Nachteile, die es zu Uberwinden galt. So
sind die Seifen des Stands der Technik je nach Wahl des

Tensids entweder mild oder gut reinigend. Auch fuhren
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sie zu einer Austrocknung der Haut, bilden unlésliche
Kalkseifen in hartem Wasser oder sind teuer (Seite 2,
Absatze 3, 5, und 7 sowie Seite 3, Absatz 13).

Die dem Streitpatent zugrundeliegende technische Aufgabe
ist daher definiert als die Bereitstellung von
Stickseifen, die frei von den geschilderten Nachteilen
sind und auch grofRtechnisch hergestellt werden kénnen.
(Seite 4, Absatz 19).

Milde Stickseifen fur den kosmetischen Bedarf, welche
die Haut nicht austrocknen und trotzdem andere wichtige
Eigenschaften wie Seifenharte und Schaumvolumen
beibehalten, sind aus Dokument D3 bekannt (Seite 2,
zweiter vollstandiger Absatz). Einen Anhaltspunkt dafur,
dass diese Seifensticke nicht grol3technisch herstellbar

waren, gibt es nicht.

Mithin betrifft die Entgegenhaltung D3 nicht nur das
gleiche technische Gebiet wie das Streitpatent, sondern
auch eine sehr &hnliche technische Aufgabe. In
Ubereinstimmung mit der Einspruchsabteilung und den
Parteien halt daher auch die Kammer dieses Dokument fur
geeignet als Ausgangspunkt zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit.

Die aus der Entgegenhaltung D3 bekannten Stickseifen
enthalten notwendigerweise 30 bis 90 Gew.-% Seife und 1
bis 35 Gew.-% einer zweiten Tensidkomponente

(Anspruch 1). Vorzugsweise ist diese zweite Komponente
ausgewahlt aus anitonischen, amphoteren oder
nichtionischen Tensiden (Anspruch 3). In einer weiter
bevorzugten Variante enthalten diese Stuckseifen auch 1
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bis 15 Gew.-% einer Komponente, ausgewdhlt aus Talkum,
Starke und Dextrin (Anspruch 10).

Konkret beschrieben sind drei erfindungsgemalle Beispiele
B, D und G (Tabelle 1 auf Seite 7). Von diesen enthalten
die beirden am besten getesteten Produkte B und D
(Tabelle 2 auf Seite 9) neben Seife aus Talg- und Kokos-
Fettsauren, also hauptsachlich Seife von Fettsauren mit
12 bis 18 C-Atomen, ein Betain als zweites, und zwar

amphoteres, Tensid.

Nicht erwahnt ist in den Beispielen ein Gehalt an Talkum

sowie dessen Teilchendurchmesser.

In Dokument D3 ist auch nicht speziell von Alkaliseifen
die Rede; dies ist beil den hier vorliegenden Seifen-
produkten auch nicht erforderlich, weil bekanntermalRen
Seifen fTur kosmetische Produkte immer in Form von
Alkalisalzen der entsprechenden Fettsauren vorliegen und
nicht als Metallseifen, welche die Alkaliseifen nicht
umfassen. Dieser Umstand wurde von der Beschwerde-

gegnerin auch nicht in Abrede gestellt.

Ferner sind in der gesamten Entgegenhaltung D3 keine
Alkyl-(oligo)-glycoside erwahnt. Derartige Inhaltsstoffe
sind in Dokument D3 also nicht beabsichtigt. Es ist
daher davon auszugehen, dass solche Stoffe - wie beim
Streitgegenstand - hochstens als Verunreinigungen in der
Seifenmasse zugegen sind, also zu weniger als 1 Gew.-%
(vgl. Streitpatentschrift, Seite 6, Absatz 42).

Daher mogen sich die in den Beispielen B und D der
Entgegenhaltung D3 genannten Seifenprodukte von den

beanspruchten Stickseifen allenfalls dadurch unter-
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scheiden, dass sie kein Talkum mit einem Teilchendurch-
messer von 0.5 bis 50 pum enthalten.

7. Aus der Beschreibung des Streitpatents ist zu entnehmen,
dass durch den Zusatz von Talkum eine Verbesserung
insbesondere des Wasch- und Kalkseifendispergier-
vermogens und der Seifenglatte erzielt wird (Seite 4,
Absatz 20).

Auch Dokument D3 empfiehlt den Zusatz von Talkum zur
Verbesserung der Gebrauchseigenschaften der Seifen.
Insbesondere soll damit das Hautgefuhl verbessert sowie
die Rutschigkeit der Seifen verringert werden koénnen

(Seite 3, zweiter vollstandiger Absatz).

8. Davon ausgehend und unter Berucksichtigung der Tatsache,
dass sonst keine Vorteile gegenuber den aus Dokument D3
bekannten Seifenprodukten nachgewiesen wurden, kann die
mit der beanspruchten Stiuckseife gegeniuber den Seifen-
produkten B und D von Dokument D3 tatsachlich geldste
technische Aufgaben darin gesehen werden, das Kalk-
seifendispergiervermogen und die Seifenglatte bzw. das
Hautgefiuhl und die Rutschigkeit zu verbessern.

9. Somit bleibt zu untersuchen, ob die mit dem Streitpatent
vorgeschlagene Losung, namlich Talkum einer bestimmten
TeilchengrofRe zuzugeben, durch den verfigbaren Stand der
Technik nahe gelegt wird.

10. Schon Dokument D3 empfiehlt unter anderen bevorzugten
Varianten den Zusatz von Talkum (Anspruch 10).
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass mit einem
solchen Zusatz die Rutschigkeit der Seifen verringert

wird, welche bei Anwesenheit von Weichmachern wie

C3831.D
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Fettsauren oder Fettalkoholen auftritt (Seite 3, zweiter
vollstandiger Absatz iIn Kombination mit Seite 1, Zeile
11 bis Seite 3, Zeile 8). Solche Weichmacher sind in den
Beispielen von Dokument D3 enthalten, also auch ber den
Seifenprodukten B und D.

11. Ferner lehrt Dokument D2, dass die Glatte und das
Kalkseifendispergiervermogen der Seifen zwar mit Alkyl-
(oligo)-glycosiden verbessert wird, aber der Zusatz von
Talkum noch zu einer weiteren Verbesserung fuhrt
(Seite 2, Zeilen 3 bis 4 und 13 bis 16).

Die Kammer ist daher der Meinung, dass ein Fachmann
sowohl durch Dokument D2 wie auch durch Dokument D3
veranlasst war, den Zusammensetzungen B und D von
Dokument D3 Talkum zuzusetzen, in der Erwartung, die
Eigenschaften des Produktes zu verbessern, sei es das
erzeugte Hautgefihl und die Rutschigkeit oder die

Seifenglatte und das Kalkseifendispergiervermogen.

In jedem Fall hatte er sich dabeir an einem Talkumprodukt
mit einem Teilchendurchmesser von 0.5 bis 50 um
orientiert, weil in Dokument D2 beschrieben ist, dass
sich solche Qualitaten bewadhrt haben (Seite 2, Zeilen 29
bis 33).

12. Ein anderes Ergebnis i1st auch dann nicht zu erreichen,
wenn man die gegenuber der Entgegenhaltung D3 gelodste
technische Aufgabe iIn der Bereitstellung alternativer
Seifensticke sieht, so wie es die Beschwerdegegnerin
getan hat.

Es 1st zwar richtig, wie die Beschwerdegegnerin anfuhrt,

dass Dokument D3 neben Talkum noch zwei weitere Zusatze

C3831.D
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zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften empfiehlt,
namlich Starke und Dextrin (Anspruch 10 und Seite 3,
zweiter vollstandiger Absatz). Entgegen der Auffassung
der Beschwerdegegnerin ist von den drei fiur den gleichen
Zweck offenbarten Moglichkeiten Talkum aber grundsatz-
lich eine der Optionen, die der Fachmann in Betracht
zieht, wenn es darum geht eine Alternative bereitzu-
stellen, weil ja alle drei Komponenten gleichermalien

geeignet sind.

Dokument D3 nennt keine bestimmten Erfordernisse an die
Qualitat des Talkums, also auch nicht bezuglich der
TeilchengroRe. Daher wird der Fachmann auf uUbliche
Qualitaten zuruckgreifen, insbesondere aber auf solche,

die sich bereits iIn Seifensticken bereits bewahrt haben.

13. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass ein Fachmann
zur LOsung jeder der genannten technischen Aufgaben,
namlich gegenuber den aus Dokument D3 bekannten
Stiuckseifen B und D eine Verbesserung der Glatte und des
Kalkseifendispergiervermogens bzw. des Hautgefuhls und
der Rutschigkeit zu erreichen oder alternative
Seifensticke bereitzustellen, Talkum zugesetzt hatte und
zwar Talkum der in Dokument D2 genannten Qualitat,
namlich mit einem Teilchendurchmesser von 0.5 bis 50 um,
ohne dass er dabei erfinderisch tatig werden musste.

14. Der Gegenstand nach Anspruch 1 geniugt daher nicht den
Erfordernissen des Artikels 56 EPU, so dass der geltende
einzige Antrag keine Basis zur Aufrechterhaltung des
Patents biete.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
G. Rauh P.-P. Bracke
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