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Sachverhalt und Antréage

D e Ei nsprechende hat Beschwerde ei ngel egt gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, dass das
europai sche Patent Nr. 0 682 869 in seinem geanderten

Unf ang den Erforderni ssen des EPU genuge.

Anspruch 1 di eser geanderten Fassung des Patents lautete

wie fol gt:

"1. Verwendung von Imdacloprid (= 1-[(6-Chl or- 3-
pyridinyl)methyl]-Nnitro-2-imdazolidinimn) zur
Herstellung von Mtteln zur nicht-system schen
Beka&npfung von parasitierenden Insekten aus der G uppe
der Fl 6he, Lause und Fliegen an Menschen und Tieren."

Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesanten
Unfang. Er war gestiutzt auf G unde gemald Arti kel 100(a)
EPU, namich darauf, dass der Gegenstand der Anspriche
weder neu noch erfinderisch sei, und dass er genald
Artikel 52(4) EPU 1973 von der Patentierung

ausgeschl ossen sei

| m Ei nspruchsverfahren wurden u.a. die fol genden

Dokunent e genannt:

(3) WO A- 93/ 24 002

(4) US- A-4 874 753

(5) K. Moriya et al. Biosci. Biotech. Biochem
56(2) (1992), 364-365

(8) US- A-4 742 060

(9) A. Elbert et al. "Imdacloprid - a new system c
i nsecticide", Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer
44/ 1991, Heft 2, 113-136
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I nternet-Seite,

htt p:// advant age. pet par ent s. conf about Advant age. cf
n, Advantage@ Bayer Heal thCare, 08/02/2008

EP- A-0 635 500

GB-A-2 271 110

AU- B- 51 418/ 90.

Ei nspruchsabteilung |iel3 die verspatet eingereichten

Dokumente (9)-(12) nicht in das Verfahren zu. Ferner

ent schi ed si e,

durch Streichung der erteilten Anspriche 1-4 hatte
sich der Ei nwand gemaR Art. 52(4) EPU 1973 erledigt;
der Gegenstand der Anspriche unterscheide sich von
der O fenbarung der Dokunmente (3), (5) und (13) und
sei neu; er habe auch nicht nahegel egen i m Hi nblick
auf Dokunent (4) als nachstliegendem Stand der
Techni k al s sol ches oder in Konbination mt

Dokunent (5) oder (8), oder imH nblick auf das
Dokunent (8) als solches, sofern man di eses als den

nachstli egenden Stand der Techni k ansehe.

| m Beschwer dever f ahren wurden unter anderem di e

f ol genden Dokumente zusatzlich zitiert:

(17)

(18)

(19)

(20)

(27)

Donglin Bai et al., Pestic. Sci., 33 (1991),
197- 204

Mng-Yie Liu und J. E. Casida, Pesticide

Bi ochem stry and Physi ol ogy, 46 (1993), 40-46
RF. Mzell Ill und M C. Sconyers, Florida
Ent onol ogi st, 75(2) (1992), 277-280

R O Drummond, Veterinary Parasitol ogy, 18
(1985), 111-119

Zwei te Erkl arung von Prof. H Mehl horn

1. Februar 2011, drei Seiten
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(28) "Decl aration” von Hubert Horn vom 4. August 1996,
si eben Seiten

(29) Ver suchsbericht "Efficacy of different
derivatives of nicotinyl-insecticides after spot
and oral application in a dosage of 10 ng/ kg body
wei ght agai nst fleas (Ctenocephalides felis) on
dogs" neun Seiten.

D ese Kammer entschied in einer anderen Zusanmenset zung,
di e angef ocht ene Entschei dung auf zuheben und das Pat ent
zu widerrufen. Die Patentinhaberin beantragte daraufhin
di e Uberprifung gemalR Artikel 112a EPU di eser
Ent schei dung durch di e G ol3e Beschwerdekamer.

D e G oRe Beschwerdekanmmrer sah es in ihrer Entschei dung
R 21/11 vom 15. Juni 2012 als Verfahrensmangel und als
ei ne Verl etzung des rechtlichen Gehdors an, dass die
Beschwer dekammer das Dokument (27) und den Antrag auf
dessen Zul assung in das Verfahren nicht beritcksichtigt
habe (siehe Punkt 24 der Entschei dungsgrinde). Sie
entschi ed, die Entschei dung der Beschwer dekamer

auf zuheben und ordnete an, das Verfahren vor der

Beschwer dekanmer wi eder auf zunehnen

Jedoch wies sie den Antrag zurick, die Mtglieder der
Beschwer dekammer zu ersetzen, die an der Uberpriuften

Ent schei dung mitgew rkt hatten. In ihrer Begrindung
fahrte sie hierzu aus, Aufgabe der Kamrer in gleicher
Beset zung sei es nach W ederauf nahnme des Verfahrens, den
Antrag auf Zul assung des Dokunents (27) zu behandel n.
Sodann sei "einzig und allein dariber zu entschei den, ob
das zusatzliche Beweismttel einen Unterschied macht.

Ei ne Ersetzung der friheren Mtglieder wirde bedeuten,
dass ei ne Beschwerdekanmmer in neuer Besetzung das
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gesanmt e Beschwerdeverfahren ... erneut durchfihren

nmisste ..." (siehe Punkt 30 der Entschei dungsgrinde).

Di e oben genannte Entscheidung R 21/11 wurde am

8. Novenber 2012 zur Post gegeben. Zw schenzeitlich war
wegen anst ehender Versetzung des Vorsitzenden in den
Ruhestand fur di ese Beschwerde C. M Radke al s neuer
Vorsitzender bestimt worden. Daraufhin haben die
ubrigen Mtglieder der Kammrer Erkl &rungen genmal

Arti kel 24(2) EPU abgegeben, um den Anschein der

Bef angenheit zu vernei den. Entsprechend wurde den
Parteien mt Bescheid vom 14. Dezenber 2012 mitgeteilt,
dass fir die zunachst nach Artikel 24(4) EPU zu
treffende Entscheidung J.-B. Qusset als Berichterstatter
und C.-P. Brandt als rechtskundiges Mtglied bestimt
wor den sei. Ebenso wurde den Parteien eine zwei nonati ge
Frist zur Stellungnahnme gewadhrt. Wahrend sich die
Beschwer def Ghrerin daf Gir aussprach, die
Berichterstatterin und das rechtskundige Mtglied nicht
zu ersetzen (siehe den Brief vom 22. Februar 2013),
hielt die Beschwerdegegnerin den Ersatz dieser
Mtglieder fur erforderlich (siehe den Brief vom

28. Februar 2013).

Am 1. Marz 2013 erging die mt G unden versehene

Zw schenent schei dung der Kanmer, die Berichterstatterin
G Seufert durch Herrn J.-B. Qusset und das

recht skundige Mtglied D. Rogers durch Herrn C. -

P. Brandt zu ersetzen. Unter Punkt 11 der

Ent schei dungsgr iinde wurde erl &autert, warumdi e

Ent schei dung R 21/11 schon nach Ersatz des Vorsitzenden
erfordere, dass das gesante Beschwerdeverfahren erneut
dur chgef thrt werden misse. D ese Zw schenent schei dung
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wur de den Parteien mt Bescheid vom 15. Marz 2013

zugesandt .

Di e Argunmente der Beschwerdef threrin (Ei nsprechenden),
soweit sie fur die vorliegenden Entschei dung rel evant

sind, lassen sich we fol gt zusamenfassen:

- Di e Dokunmente (9) und (12) seien prima facie rel evant
und hatten von der Ei nspruchsabteilung zugel assen

wer den niissen.

- D e Dokunmente (17)-(19) sollten ebenfalls zugel assen
werden, da sie lediglich das all genei ne Fachw ssen
wi der spi egel n.

- Di e Dokunente (27)-(29) seien sehr spat eingereicht
wor den und sol Il ten nicht zugel assen werden.
Dokunent (27) gebe nur eine personliche Minung
wi eder. Dokunment (28) sei nachveroéffentlicht.
Dokunent (29) zeige Effekte, auf die kein Hnweis in

der urspringlichen Annel dung zu finden sei.

- Der Ausdruck "nicht-system sch"” sei so auszul egen
dass I m dacl oprid auBerlich angewandt werde. Die
Interpretati on der Beschwerdegegnerin, dass dieser
Ausdruck den Ubergang von | nidacloprid in das Bl ut
ausschl i eBe, werde durch das Streitpatent nicht
gest it zt, da di eses den Zusatz von
resor pti onsf 6rdernden Stoffen vorsehe und in den

Bei spi el en Di net hyl sul foxid verwende.

- Dokunent (8) stelle den nachstliegenden Stand der
Techni k dar. Ausgehend hi ervon sei der Cegenstand der
Anspriche nicht erfinderisch, da I mdacloprid gemal
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Dokunent (19) ein Kontaktherbizid sei, dessen
auBerl i che Anwendung i m Hi nblick auf das Dokunent (20)

nahel i egend gewesen sei.

Di e Argunente der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin),

soweit sie fur die vorliegenden Entschei dung rel evant

sind, lassen sich we fol gt zusamenfassen:

Di e Dokunente (9) und (12) seien nicht zuzul assen, da
di e Ei nspruchsabteilung i hr Ernessen richtig ausgeubt
habe.

Di e Dokunente (17)-(19) sollten ebenfalls nicht
zugel assen werden, da sie fruher hatten vorgel egt
wer den kdnnen und nicht rel evanter als Dokunment (5)

sei en.

Dokunent (27) sei als Reaktion zum Schrei ben der
Beschwer dekammer vom 26. Januar 2011 vorgel egt worden,
di e Versuchsberichte (28) und (29) schon im

Pruf ungsverfahren. D ese Dokunente sei en daher

zuzul assen.

Ei ne system sche Wrkung bedeute, dass ei ne Auf nahne
oder Resorption des Wrkstoffs in den Bl utkrei sl auf
erfol ge. Daher sei eine Wrkung eines Wrkstoffs

ni cht - system sch, wenn der Wrkstoff nicht ins Blut

gel ange.

D net hyl sul foxid werde in den Bei spi el en des
Streitpatents nur verwendet, umdie L6slichkeit von
I m dacl oprid zu erhdhen.
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- Dokunent (4) stelle den nachstliegenden Stand der
Techni k dar. Di e Uberl egene Langzeitw rkung der
erfi ndungsgenald verwendeten Mttel werde im
Dokunent (29) belegt. D ese Wrkung begrinde eine
erfinderische Tatigkeit, auch falls vom Dokunent (8)
al s nachstli egendem Stand der Techni k ausgegangen
wir de.

Wahrend der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer in der
geanderten Besetzung verfol gte di e Beschwerdegegnerin
zunachst i m Rahnmen des Hauptantrags die mt dem

Schrei ben vom 21. Marz 2013 als 1. Hlfsantrag

ei ngerei chten Anspriche 1 bis 4. Deren Anspruch 1
lautete wie folgt (wobei das gegentber dem oben unter
Punkt 11 w edergegebenen Anspruch 1 hinzugefigte Merknal
von der Kammer hervorgehoben wrde):

"1. Verwendung von Imdacloprid (= 1-[(6-Chl or- 3-
pyridinyl)methyl]-Nnitro-2-imdazolidinimn) zur
Herstellung vom Mtteln zur nicht-system schen
Bekanpfung von parasitierenden |Insekten aus der G uppe
der Fl 6he, Lause und Fliegen durch dermale Applikation

an Menschen und Tieren."

Nachdem di e Kammer zu dem Schl uss gekomren war, dass der
Cegenstand di eser Anspriche nicht erfinderisch sei, zog
di e Beschwerdegegnerin alle anderen Anspruchssatze
zurick und verteidigte das Patent ausschliefRlich in der
von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen

Ent schei dung f ir gewéhrbar erachteten Fassung (siehe
oben unter den Punkten | und I1).

Di e Beschwerdef udhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.
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Ferner beantragte sie, die Dokunente (27) bis (29) nicht

in das Verfahren zul assen.

Di e Beschwer degegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen. Ferner beantragte sie, die Dokunente (9),
(12) und (17) bis (19) nicht in das Verfahren zuzul assen.
| hren urspringlich imschriftlichen Verfahren gestellten
Antrag, das Dokunent (20) nicht in das Verfahren

zuzul assen, verfolgte sie i mw ederaufgenommenen
schriftlichen Beschwerdeverfahren nicht weiter und
erwahnte (D20) bei der Bestatigung i hrer Antrage wahrend
der mindl i chen Verhandl ung nicht nehr. Viel nehr stitzte
sie i mw ederauf genomenen schriftlichen

Beschwer deverfahren i hre ei gene Argunentati on auf dieses
Dokunment (siehe Seite 7 des Schrei bens vom 21. Marz 2013,
unter der Uberschrift "Witere Bestéatigung durch

konkrete Bei spi el e aus D20").

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindet e der

Vor sitzende di e Entschei dung der Kanmer.

Ent schei dungsgr tinde

Di e Beschwerde ist zul assig

Unf ang des w eder auf genonmenen Beschwer dever f ahr ens

Di e Entscheidung R 21/11 konstatiert, eine "Ersetzung
der fruheren Mtglieder wirde bedeuten, dass eine
Beschwer dekammer in neuer Besetzung das gesante
Beschwer deverfahren ... erneut durchfihren nisste”

(si ehe Punkt 30 der Entschei dungsgrinde). Da inzw schen

alle Mtglieder der Kammer ersetzt wurden, nuss die
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Kamrer das Beschwer deverfahren erneut durchfihren. Das
schliel3t ein, dass sie imw ederaufgenomenen Verfahren

Uber alle Sachfragen erneut entscheiden nuss.

Zul assung von Dokunenten in das Verfahren

Dokunente (9) und (12)

D ese Dokunente wurden von der Ei nsprechenden im

Ei nspruchsverfahren mt den Schrei ben vom

22. Februar und vom 10. Oktober 2008 ei ngereicht, jedoch
von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren

zugel assen.

GemalR Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der
Beschwer dekammern (VOBK) hat di e Kanmer di e Befugnis,
"Beweismttel ... nicht zuzul assen, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden
kénnen oder dort nicht zugel assen worden sind" (siehe
die Beilage zum ABI. EPA 1/2013, Seiten 39-49).

| m Rahnmen ei ner Uber priif ung der Entschei dung ei ner

Ei nspruchsabt ei | ung, Dokumente nicht in das Verfahren
zuzul assen, sollte sich eine Beschwerdekamer nur dann
Uber die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr
Er nessen ausgelbt hat, hi nwegsetzen, wenn sie zu dem
Schl uss gel angt, dass die erste Instanz ihr Ernmessen
nach Mallgabe der fal schen Kriterien, unter

Ni cht beachtung der richtigen Kriterien oder in

wi | I kirlicher Weise ausgelbt hat (siehe T 640/91, ABI.
EPA 1994, 918, Punkt 6.3 der Entschei dungsgrinde).

Aus der schriftlichen Entschei dung der
Ei nspruchsabtei l ung sowi e aus dem Protokol | der
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mindl i chen Ver handl ung geht eindeutig hervor, dass die
Zul assung di eser Dokunente erdrtert wurde (siehe Seiten
5 bis 7 der Entscheidung der Einspruchsabteilung und
Punkt 2 des Protokolls der mindlichen Verhandlung). D es

wurde von keiner Partei bestritten.

I n der angef ocht enen Ent schei dung wurde hervorgehoben,
dass di ese Dokunente verspatet vorgebracht worden sind
und es wurde begrindet, warum di ese Dokunente nicht

rel evant si nd.

Somt hat die Einspruchsabteilung das Kriterien der

el evanz auf das verspatete Dokunment angewandt, wie es in
den Priafungsrichtlinien vorschlagen ist (siehe die
Richtlinien far die Prufung i mEuropai schen Patentant
E-111 8.6 in der Fassung vom Dezenber 2007).

Fol glich hat die Einspruchsabteilung ihr Ernmessen
ausr ei chend begrindet und nach den richtigen Kriterien
ausgeubt. b die Einspruchsabteilung sich bei der
Beurteilung der Rel evanz der Dokunente get auscht haben
kénnte, w e die Beschwerdefihrerin argunentierte, ist

hi er ohne Bel ang und von der Kanmer nicht zu Uberprifen.

3.1.5 Daher hat die Kammer entschi eden, di e Dokunmente (9) und

(12) nicht in das Verfahren zuzul assen.

3.2 Dokunente (17) bis (19)

3.2.1 Die Dokunente (17) bis (19) wrden mt der
Beschwer debegr tndung vom 7. Mai 2009 ei ngereicht.

3.2.2 Die Beschwerdegegnerin erachtete di ese Dokunente als

verspatet eingereicht sowe als nicht relevanter als
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Dokunent (5). Die Beschwerdefihrerin hielt diese
Dokunente u. a. deshalb fiur relevant, da sie bel egten,
dass vor dem Prioritatstag des Streitpatents die Wrkung

von | mdacloprid als Kontaktinsektizid bekannt war.

Di ese Dokunente | agen schon nehr als vier Jahre vor der
nmindl i chen Verhandlung in ihrer geédnderten Besetzung vor.
Di e Beschwerdegegnerin hatte al so ausrei chend Zeit, zu

| hnen Stellung zu nehnen, was sie auch nutzte (siehe
Seite 3 ihres Schrei bens vom 30. Novenber 2009). Zudem
hielt die Kamrer sie als Beleg fur die Kontaktw rkung

von I mdacloprid fur rel evant.

Daher Ubte sie ihr Ermessen gemal3 Artikel 12(4) VOBK
dahi ngehend aus, dass sie die Dokunente (17) bis (19) in
das Verfahren zuliel

Dokunente (27) bis (29)

D ese Dokunmente wurden von der Beschwerdegegnerin nach

i hrer Stellungnahnme zur Beschwer debegrindung ei ngereicht.
GemalR Artikel 13(1) VOBK liegt es im Ernessen der Kanmer
ob sie so spat eingereichte Dokunente in das Verfahren
zul asst, wobei bei "der Ausibung di eses Ernmessens ...

i nsbesondere di e Konpl exitat des neuen Vorbringens, der
St and des Verfahrens und di e gebot ene Verfahrensdékonon e

ber ticksi chtigt" wrd.

Das Dokument (27) ist die zweite Erkl arung von Professor
Mehl horn. Di e Nichtbericksichtigung di eses Dokunments in
der auf gehobenen Entschei dung vom 3. Februar 2011 hat zu
der Entschei dung der G ossen Beschwerdekamer R 21/11

gefuhrt. Das Dokument (28) ist eine Erklarung von Dokt or
Hubert Horn betreffend die nicht-system sche Bekanpfung
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von Parasiten ("non-system c control of parasites”) und
Dokunent (29) enthalt Vergl eichsdaten.

Dokunent (27) wurde von der Beschwerdegegnerin am

1. Februar 2011 eingereicht, also kurz vor der
mindl i chen Ver handl ung am 3. Februar 2011. Di eses
Dokunment befasst sich mt der Interpretation des
Dokunents (8); es ist daher als Reaktion auf den
Beschei d der Kanmmer vom 26. Januar 2011 auf zufassen, der
di e Neuheit des Anspruchs 1 im H nblick auf das

Dokunment (8) in Frage stellte.

Folglich liel3 die Kamrer Dokunent (27) in das Verfahren

ZU.

Di e Dokunmente (28) und (29) zielen darauf ab, einen
vorteil haften Effekt gegenuber dem ndchstliegenden Stand

der Techni k dar zul egen

Di e Beschwerdefihrerin stellte fest, dass Dokunent (28)
nachver offentlicht war und war der Ansicht, dass sich
Dokunent (29) mit einem Effekt befasse, der im

Streitpatent nirgends erwahnt wrde.

Di e Dokunmente (28) und (29) beschrei ben Versuche der
Spot - on- Behandl ung zur Langzeit bekanpfung von Fl 6hen auf
Hunden mt | m dacl oprid. Dass die Versuche (28)

nachver 6ffentlicht sind, bedeutet nicht zwangsl aufi g,
dass sie irrelevant sind und deshal b nicht ins Verfahren

zugel assen werden sollten

Ei ne | ang anhal tende Wrkung von I m dacloprid ist nicht
expressis verbis imStreitpatent erwahnt. Sie kann
j edoch aus den Beispielen A und B abgel eitet werden
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(siehe Seite 47-49 der ursprunglich eingereichten

Annel dung). Dort wird berichtet dass nach nehreren Tagen
(27 Tage i mBeispiel A bzw. sieben Tage i m Beispiel B)
bei behandel ten Hunden kei ne Fl 6he Uberlebten. D e
Versuche (28) und (29) sollen demmach |ediglich den
schon in die urspringlichen Annel dung of fenbarte
Langzei tw r kung best ati gen.

Daher fuhren di ese Dokunent e kei nen neuen Sachverhalt in
das Verfahren ein und verursachen sont keine

wesent | i che Verzodgerung des Verfahrens.

Deshal b I'ief3 die Kammer auch di e Dokunente (28) und (29)

ins Verfahren zu.

Neuhei t

Di e Beschwerdegegnerin verfol gte wahrend der mindli chen
Ver handl ung al s Grundl age i hres Haupt antrags zunéachst
die mt dem Schrei ben vom 21. Mirz 2013 als 1

Hi | f santrag ei ngerei chten Anspriche 1 bis 4 (nachfol gend
fruherer Hauptantrag genannt). Dessen Anspruch 1 ist
oben unter Punkt Xl w edergegeben. Die Parteien waren
sich einig, dass der Gegenstand dieser, auf die dernale
Appl i kati on beschrankten Anspriche neu war. Di e Kanmer
stinme dem zu, da das Dokunent (8) nicht alle Merknale
des Anspruchs 1 des friheren Hauptantrags of fenbart.
Nachdem di e Kamrmer das Ergebnis i hrer Beratung zur
erfinderischen Tatigkeit imRahmen des friuheren
Hauptantrags mtgeteilt hatte, zog die

Beschwer degegnerin all e Anspruchssatze aul3er dem des
endgul ti gen Hauptantrags zuritck. Anspruch 1 des
endgul ti gen Hauptantrags enthalt kei ne Ei nschrankung auf
die dernmal e Applikation. Er ist daher weiter gefasst als
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der des fruheren Hauptantrags (siehe oben unter
Punkt 11).

I m Hi nblick auf den zu di esem Zeitpunkt offensichtlichen
Ausgang des Verfahrens wurde aus verfahrensdkonom schen
G Unden darauf verzichtet zu diskutieren, ob der

Cegenst and der Anspriche des endgul ti gen Haupt antrags
neu ist. Entsprechend nimmt die Kamrer in dieser

Ent schei dung zur Neuheit nicht Stell ung.

Endgil ti ger Hauptantrag

Interpretation des Begriffs "nicht-system sch" im
Anspruch 1

D e Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, die

ni cht - syst emi sche Bekanpfung schlieBe den Ubertritt des
Mttels in die Blutbahn aus. Sie stitzte sich hierbei
auf eine Definition imfol genden Absatz des

aneri kani sche Patent (D4):

"By 'non-systenmic insecticide' is neant an insecticide
whi ch does not act to any appreci abl e extent by
transm ssi on through the bl oodstream of the aninal.
Hence, when a non-systemc insecticide is applied
externally to the pelt of the animal, the insecticide
does not penetrate the pelt or skin of the animal to a
significant degree. The conposition will al so not
contain additives which cause the insecticide to
penetrate significantly into the skin" (siehe Spalte 1
Zeilen 14-21).

Di e Beschwerdefihrerin sah keine Gundl age fir diese
Interpretation in der urspringlichen Fassung der zum

Streitpatent fuhrenden Annel dung, da di ese di e Zugabe
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von resorptionsfordernder Mttel enpfehle (siehe oben
unter Punkt [|X).

Di e Annel dung in der urspringlichen Fassung war auf die
ni cht - syst em sche Bek&npfung von Parasiten beschrankt
(siehe die Uberschrift und den ersten Satz auf Seite 1).
Sie sieht "resorptionsférdernde Stoffe" als weitere

H | fsstoffe vor (siehe Seite 12, Zeilen 3-4, und

Seite 13, Zeile 12; vergleiche die Abséatze [0033] und

[ 0039] des Streitpatents).

Es wurde auf Befragen wihrend der mindlichen Verhandl ung
von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten, dass

D net hyl sul foxid (DMSO) ei n bekanntes
resorptionsforderndes Mttel ist. DMSOw rd in

Bei spi el en der urspriinglichen Annel dung bzw. des
Streitpatents eingesetzt, in groRen Mengen in dem
wasser | 6sli chen Konzentrat gemal3 Beispiel 3 und in der
Shanpoo- Formul i erung gendald Beispiel 4. In letzterer wird
76,5 g DMSO in 366,5 g Shanmpoo ei ngesetzt, Uber 20

Gew cht sprozent. Sel bst wenn das Shanpoo wahrend der

Auf bringung mt Wasser verdiunnt werden sollte, wrd
somt DMSO in erheblicher Konzentration auf den Menschen

bzw. das Tier aufgebracht.

b das DVBSO | aut Angabe der Beschwer degegnerin |ediglich
al s Losungsmttel fdr Imdacloprid eingesetzt wurde,
spielt keine Rolle, da dem Fachmann bewusst war, dass es
auch resorptionsférdernd wirkt. Auch ist der Annel dung
bzw. dem Streitpatent nicht zu entnehnmen, das das DVSO
als Losungsm ttel eingesetzt wirde. Vielnehr wrd dort,
Wwo geei gnete Ldsungsmttel genannt sind,

D net hyl sul foxid nicht erwahnt (siehe Seite 10, Zeilen
8-11 und 14-17 sow e Seite 11, Zeilen 9-15 der
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ursprungli chen Annel dung; vergleiche die Absatze [0018],
[ 0020] und [0026] des Streitpatents).

Es nuss daher davon ausgegangen werden, dass schon die
ursprungli che Annel dung di e Zugabe von
resorptionsf6érdernden Stoffen imAlIlgeneinen und von

Di met hyl sul foxid i m Besonderen als mt der nicht-
system schen Wrkung verei nbar erachtete. Dies steht in
kl arem Gegensatz zum |l etzten Satz des oben zitierten
Absat zes aus dem Dokunent (4). Daher kann di e Kanmrer der
Argunent ati on der Beschwerdef Uhrerin nicht fol gen, der
Begriff "nicht-system sch”" im Sinne des Streitpatents
schliefRe den Eintritt des Mttels in die Blutbahn
wei t gehend aus.

Vi el mnehr ist der begriff "nicht-system sch” im Sinne des
Patents weiter auszul egen, beispiel sweise als

"aulerlich".

Erfinderische Tatigkeit

Besti mmung des néchstli egenden Standes der Techni k

Al's nachstliegender Stand der Technik wird im

Al | genei nen ei ne Druckschrift angesehen, die einen
CGegenstand of fenbart, der zum gl ei chen Zweck oder m t
densel ben Ziel entw ckelt wrde wi e die beanspruchte
Erfindung, und die w chtigsten techni schen Merkmale mt

i hr gemei nsam hat .

Di e Druckschrift (4) offenbart zwar die Verwendung ei nes
ni cht -system schen I nsektizids zur Bekdnpfung von Fl 6hen
an Hunden (siehe Spalte 1, Zeilen 4 bis 10).
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Jedoch wird weder |mdacloprid noch eine strukturel
ahnl i che Verbi ndung in dieser Druckschrift erwihnt
(siehe Spalte 1, Zeilen 42-64, und Spalte 2, Zeilen 40-
65) .

Ferner sollen die Fornulierungen gemal3 Dokunment (D4) die
Penetration des Wrkstoffes durch die Haut verneiden,
wahrend das angefochtene Patent sie zum ndest teilweise
fordert (siehe oben unter Punkt 5).

Di e Druckschrift (4) unterscheidet sich daher vom
Cegenstand des Streitpatents nicht nur durch die Natur
des Wrkstoffs, sondern auch durch die spezifische Art
und Wrkwei se von dessen Formnulierungen.

Di e Druckschrift (8) offenbart neue Verbi ndungen, die in
der Tiernedi zin zur Bekanpfung von Endo- und

Ect oparasiten ei nsetzbar sind, beispielsweise gegen den
Hundef | oh Ct enocephal i des canis und gegen di e Lause
Trichdectes spp. (siehe Spalte 52, Zeilen 45 bis 56).

| m dacl oprid i st Gegenstand des Anspruchs 20 (vergl eiche
die Fornmel im Absatz [0006] des Streitpatents); seine
Herstellung wird i mBeispiel 11-ii beschrieben (siehe
Spalte 58, Zeilen 29 bis 52).

Dokunent (8) offenbart daher nicht nur di e Bekanpfung
von Hundef | 6hen, sondern auch - im Gegensatz zum
Dokunent (4), Imdacloprid als Wrkstoff. Di e Tatsache,
dass di e Verwendungsbei spi el e 54-56 den Pfl anzenschutz
betreffen, ist hier nicht von Bedeutung. Die Ofenbarung
ei ner Patentschrift beschrankt sich nicht auf deren

Bei spi el e.
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6.1.2 Die Kammer kommt daher zum Schl uss, dass die

6.2

6.

6.

6.

2.

2.

3

1

2

Druckschrift (8) den nachstliegenden Stand der Techni k

darstel |t

Auf gabe

Di e Beschwerdegegnerin sah die imH nblick auf das
Dokurment (8) zu | 6sende Aufgabe darin, bei der

Ver wendung von | m dacl oprid enthal tenden Fornmulierungen
zur Bekanpfung von parasitierenden Insekten an Tieren
und Menschen eine | ang anhal tende Wrkung zu erzielen
(si ehe oben unter Punkt X).

Zum Bel eg der | ang anhal tenden Wrkung bezog sich die
Beschwer degegnerin auf die Versuchsergebni sse des
Dokunents (29).

Tatsachlich zeigt die Tabelle auf Seite 9 fur den Stoff
"I M DACLORPI D' (sic), dass bei auBRerlicher Anwendung von
| m dacl oprid im"Spot-on"-Verfahren noch nach 39 Tagen
91,1 % der Anfangswirkung erzielt wird, wahrend die
Wrksankeit nach oral er Verabrei chung bereits nach

si eben Tagen auf 13,4 % si nkt.

Daher wird di e oben genannte Aufgabe durch den
Cegenstand des vorliegenden Anspruchs 1, namich durch

die "nicht-system sche” Verwendung, gel 6st.

Nahel i egen der Loésung der Auf gabe

Di e Losung di eser Aufgabe gemald Anspruch 1 konnte nur
nahegel egen haben, wenn

- dem Fachmann kl ar war, dass | m dacl oprid bei
aulBer | i cher Anwendung wi rksam i st,
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- i hm of fensichtlich war, dass bei auferlicher
Anwendung ei ne | dngere Wrksankeit gegenuber der
oral en Gabe zu erwarten war, und

- sol che auBRerlichen Anwendungen zum Prioritatstag des

Streitpatents ublich waren.

6.3.1 Der Fachmann hatte | m dacloprid nur dann &aufRerlich

6.

3.

2

verwendet, wenn er Uberzeugt war, dass es nicht nur
system sch, sondern auch bei aullerer Anwendung als

| nsektizid wirksamist. AuRerlich wirksamist ein

| nsekti zid, wenn das |Insekt bereits durch den Kontakt
mt dem I nsektizid getdtet wird, al so ei ne Auf nahne des
| nsekti zi ds Uber das Blut des Opfers fur den Eintritt
der Wrkung nicht notwendig ist. D e BeschwerdefUhrerin
verw es als Beleg fir ihre Behauptung, es sei bekannt
gewesen, dass |Im dacloprid ein Kontaktinsektizid sei,
auf das Dokunent (19). Di eses Dokunent befasst sich mt
der Toxizitat von Imdacloprid gegen gew sse
Giederfulller. Es belegt, dass Imdacloprid schon gegen
die Eier der Florfliege Chrysoperla rufilabris w rksam
ist (siehe Tabelle 1 auf Seite 278 in der Zeile
"Chrysoperla rufilabris (egg), Georgia"). Da bei Eiern
di e oral e Auf nahne des Insektizids nicht noglich ist,
nmuss | m dacl oprid bereits durch den Kontakt w rken. Dem
Fachmann war daher bewusst, dass Imidacloprid ein

Kont akti nsekti zid, und somt bei &uferlicher Anwendung

w rksam i st.

Wrkstoffe werden i mnenschlichen und tierischen Korper
ubli cherwei se innerhal b kurzer Zeit netabolisiert oder
unver andert ausgeschi eden. Bei aulierlicher Anwendung i st

der Wrkstoff di esen Mechani snen von Mt abol i sierung und
Ausschei dung ent zogen. Er kann al so | &nger w rksam sei n.

Folglich hatte der Fachmann erwartet, dass |m dacloprid
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bei aulRerer Anwendung | &nger wirksamist als bei oraler
Gabe.

Di e Beschwerdef dhrerin hat das Dokunent (20) als Bel eg
dafur zitiert, dass die aufRerliche Behandl ung von

Ekt oparasiten am Prioritatstag des Streitpatents ublich
gewesen sei. Bei m Dokunent (20) handelt es sich um einen
Ubersichtartikel iber die Anwendung von Wrkstoffen
gegen Ektoparasiten, beispielsweise Lausen und Fli egen,
bei Nutztieren, insbesondere Ri ndern, Schafen, Zi egen
und Schwei nen (siehe die Zusanmenfassung auf der

Seite 111). In den Schlussbenerkungen wir erwahnt, ein
Trend gehe zur all mahlichen Verm nderung der derma

auf gebrachten Wr kst of f mnengen, von Spriah- oder
Tauchmassen zu G el3- oder Spot-on-Fornmulierungen und mt
| nsektizid inpréagni erten Ohrmarken (siehe Seite 116,
zweiter Absatz unter der Uberschrift "FINAL REMARKS").

Hi eraus ergi bt sich, dass dem Fachmann kl ar war, dass

| m dacl oprid bei aufllerlicher Anwendung wirksam i st, dass
bei auBRerlicher Anwendung ei ne | &ngere W rksankeit
gegenuber der oralen Gabe zu erwarten war, und sol che
aufBer | i chen Anwendungen zum Prioritatstag des

Streitpatents ublich waren.

Er war daher fdr ihn naheliegend, |Imdacloprid "nicht-
system sch” zur Bekanpfung von parasitierenden Fl dhen,
Lausen und Fliegen bei Tieren anzuwenden, und es somt

gemall dem vorliegenden Anspruch 1 zu verwenden

Aus di esen G unden beruht der Gegenstand von Anspruch 1
ni cht auf erfinderischer Tatigkeit. D e Kammer Uber

ei nen Antrag nur als Ganzes entschei den. Deshal b ist der
Haupt antrag ni cht gewahr bar.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. Das Patent wi rd w derrufen.
Di e Geschaftsstel |l enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Schal ow C. M Radke



