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Sachverhalt und Antrage

1v.

C5625.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung das europaische Patent 1 103 599 in

geédnderter Form aufrecht zu erhalten.

Im Einspruchsverfahren wurde von der Einsprechenden
inter alia der Mangel an Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit des Streitpatents beanstandet. In diesem

Zusammenhang wurden die folgenden Dokumente zitiert:

D1 = EP-A-0 423 487
D2 = WO-A-97/05226
D3 = WO-A-99/27067
D4 = WO-A-99/37746

In 1hrer Entscheidung gelangte die Einspruchabteilung zu
der Auffassung, dass der wdhrend der mindlichen
Verhandlung modifizierte und neu eingereichte erste

Hilfsantrag die Erfordernisse des EPU erfullt.

Der aufrecht erhaltene Anspruchssatz besteht aus
insgesamt 19 Ansprichen, wobeil die unabhangigen

Anspriuche wie folgt lauten:

"1. Teilchenformiger Klarspiler fur das maschinelle
Geschirrspiulen, enthaltend

a) 10 bis 95 Gew.-% eines oder mehrerer Aktivstoffe,
wobel mindestens einer der Aktivstoffe eiln Tensid ist

und das Tensid in Mengen von 10 bis 95 Gew.-% vorliegt,
b) mindestens 5 Gew.-% eines oder mehrerer
Tragermaterialien aus der Gruppe der Zeolithe, Bentonite,
Silicate, Carbonate, Hydrogencarbonate, Sulfate,
Phosphate, quervernetzten Polycarboxylaten,
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Polyvinylalkohole, den beil Raumtemperatur festen
Polycarbonsauren oder Starke- oder Cellulosederivate und
eines oder mehrerer Bindemittel aus der Gruppe
Polyethylenglykole, Polyacrylate, Galaktomannan,
Celluloseether, Mono-, Oligo- oder Polysaccharide
und/oder Harze, sowie

c) O bis 10 Gew.-% weiterer Wirk- und Hilfsstoffe,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Komponenten a, b und ggf. C derart verdichtet sind,
dass die Aktivstoffe der Komponente a und ggf. die
weiteren Inhaltsstoffe der Komponente c zu eilnem
vorbestimmten Zeitpunkt oder wahrend eines vorgegebenen

Zeltraums im Reinigungsvorgang freigesetzt werden.™

Anspruch 7 betrifft ein "Verfahren zur Herstellung
teilchenformiger Klarspuler, enthaltend™, das durch die
Merkmale a), b), ¢) und den kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 charakterisiert ist, wobei die Passage "oder
Starke- oder Cellulosederivate und eines oder mehrerer
Bindemittel™ durch den Text "oder naturliche oder
halbsynthetische Polymere wie Starke- oder
Cellulosederivate und/oder Bindemittel™ ersetzt und nach
"0 bis 10 Gew.-% weiterer Wirk- und Hilfsstoffe' noch

das Wort "enthalt” eingefigt wurde.

"11. Teilchenformiges maschinelles Geschirrspulmittel,
enthaltend Geriststoffe sowie optional weitere
Inhaltsstoffe aus den Gruppen der Tenside, Enzyme,
Bleichmittel, Bleichaktivatoren Korrosionsinhibitoren,
Polymere, Farb- und Duftstoffe, dadurch gekennzeichnet,
dass es einen teilchenfdormigen Klarspuler nach einem der
Anspriuche 1 bis 6 1n Mengen von 0,5 bis 30 Gew.-%,

vorzugsweise von 1 bis 25 Gew.-% und insbesondere von 2
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bis 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf gesamtes Mittel,
enthalt."

"17. Kit-of-parts, umfassend ein pulverférmiges
maschinelles Geschirrspulmittel nach einem der Anspruche
11 bis 16 und einen Siebeinsatz fiur
Haushaltsgeschirrspulmaschinen.™

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde von
der Einsprechenden/Beschwerdefihrerin Beschwerde
eingelegt. Insbesondere wurde argumentiert, dass
hinsichtlich des mit der Beschwerdebegrindung erstmalig

eingereichten Dokuments

D5 = US-A-5 133 892

die Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
beanspruchten Gegenstands des Streitpatents nicht
gegeben sei. Eine Diskussion der in der Entscheidung der
Einspruchsabteilung genannten Grinde erfolgte nicht und
die Beschwerdefuhrerin beschrankte sich iIn diesem
Zusammenhang darauf anzugeben, dass sich keiner der
abhangigen Anspriche 2 bis 6 und 8 bis 19 ausreichend
vom Stand der Technik, D1-D4 und das allgemeine
Fachwissen inbegriffen, unterscheide. Weiterhin wurde
auch angefuhrt, dass die Anspriche 2 bis 6 und 8 bis 13
nur generelle und arbitrare Einschrankungen
reprasentierten, ohne zur Lehre des Streitpatents

beizutragen.

Die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin sah die
Beschwerde als unzulassig an und argumentierte unter

anderem, dass das Dokument D5 nicht In das
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Beschwerdeverftahren aufgenommen werden sollte. Geanderte
Anspriche wurden nicht eingereicht.

Die Hauptargumente der Beschwerdegegnerin waren wie
folgt:

Zulassigkeit der Beschwerde

- In 1hrer Beschwerdebegrindung geht die
Beschwerdefiuhrerin nicht auf die Entscheidungsgrinde der
Einspruchsabteilung ein, sondern diskutiert nur das neu
eingereichte Dokument D5. Daher liegt keine gultige

Beschwerdebegrindung vor.

- Da D5 zu spat eingereicht wurde, darf die
Entgegenhaltung nicht in das Beschwerdeverfahren
aufgenommen werden. Mangels weiterer Argumente seitens
der Beschwerdefuhrerin liegt auch aus diesem Grund keine

Beschwerdebegriundung vor.

- Daher ist die Beschwerde nicht zulassig.

Aufnahme von D5 in das Beschwerdeverfahren
- D5 wurde zu spat eingereicht; das Dokument hatte
bereits wahrend des Einspruchsverfahrens genannt werden

sollen.

- Es liegt keine Rechtfertigung vor, warum D5 erst iIn
diesem spaten Stadium des Verfahrens eingereicht wurde.

- Daher darf D5 im Beschwerdeverfahren nicht in Betracht

gezogen werden.

Die Hauptargumente der Beschwerdefihrerin waren wie
folgt:
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Zulassigkeit der Beschwerde

- Die Beschwerdegriunde betreffen die bereits im
Einspruchsverfahren genannten Einspruchsgrinde der
mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit.

- Nach der gangigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des EPA ist eine Beschwerde auch dann zulassig, wenn sie
sich einzig und alleine auf neue, in der
Beschwerdebegrindung erstmals vorgebrachte Beweismittel
stutzt.

- Um diese Argumentation zu untermauern wurde die
Rechtsprechung des EPA, 6. Auflage 2010, Kapitel VI1I
E.7.6.2 c), insbesondere T 389/95 und T 1029/05, zitiert.

Aufnahme von D5 in das Beschwerdeverfahren
- D5 wurde von der Beschwerdefuhrerin in das Verfahren

eingefiuhrt, sobald sie davon Kenntnis hatte.

- Die erste Nennung von D5 erfolgte i1n der
Beschwerdebegriundung, also fristgerecht.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents 1 103 599.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde
zuriuckzuweisen oder die Angelegenheit an die erste

Instanz zuriuckzuverweisen.
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Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2

1.3

C5625.D

Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die
Beschwerde hauptsachlich aus zweir Grinden nicht zulassig

sei:

(a) Es seil in der Beschwerdebegrindung nicht angegeben,
warum die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei. Da
nur das Im Beschwerdeverfahren erstmalig genannte
Dokument D5 diskutiert werde, sei keine
Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgrinden gegeben;
die Beschwerde diene somit nur der Verldngerung des

Einspruchsverfahrens.

(b) Die Beschwerde sei auch schon alleine deshalb nicht
zulassig, da das einzig inhaltlich diskutierte Dokument
D5 verspéatet vorgebracht wurde und deshalb nicht
zuzulassen sei; deshalb sei keine Beschwerdebegrindung

vorhanden.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrte an, dass D5 mit der
Beschwerdebegrindung, also fristgerecht, eingereicht
wurde und verwies auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts.

Die Kammer stellt fest, dass die Argumentation der
Beschwerdefuhrerin, dass D5 zusammen mit der
Beschwerdebegrindung, also innerhalb der Frist von vier
Monaten, gemaR Artikel 108 EPU, dritter Satz,
eingereicht wurde, korrekt ist.
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Weiters wurde im Einspruchsverfahren von der
Einsprechenden mangelnde Neuheit und erfinderische
Tatigkeit als Einspruchsgrund genannt; dieser
Sachverhalt hat sich Im Beschwerdeverfahren nicht
geandert. Es wurden somit im Beschwerdeverfahren keine

neuen Eilnspruchsgrunde genannt.

Die verbleibende Frage ist, ob die fast ausschlielR3liche
Bezugnahme auf D5 in der Beschwerdeschrift, ohne die von
der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung
angefihrten Argumente eingehend zu diskutieren, eine
Begrindung im Sinne von Artikel 108 und Regel 99(2) EPU
darstellt.

GemalR der gangigen Praxis der Beschwerdekammern ist eine
Beschwerde nicht schon alleine deshalb unzulassig, weil
sie sich auf iIn der Beschwerdebegrindung erstmals
vorgebrachte Beweismittel stitzt (siehe die beiden von
der Beschwerdefuhrerin genannten Entscheidungen T 389/95
und T 1029/05, sowie auch T 1063/98, Abschnitte 1.1 und
1.2 der Entscheidungsgrunde, alle Entscheidungen nicht
im Amtsblatt des EPA verdffentlicht).

Dies gilt auch dann, wenn eine Auseinandersetzung mit
den Grunden der Entscheidung vollstandig fehlt, sofern
der neue Tatbestand der Entscheidung die rechtliche
Grundlage entzieht (Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamts, 6. Auflage, 2010, Kapitel
VII E.7.6.1, funfter Absatz und J 20/86, erster Leitsatz
und Absatz 1.4 der Entscheirdungsgrinde; Abl. EPA 9/1988,
Seite 323, sowie T 147/95, Absatz 1.2 der
Entscheidungsgrinde, nicht im Abl. EPA verodffentlicht).
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Im vorliegenden Fall wurde ein neues Dokument zitiert,
mit welchem die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit
des Streitpatents i1n Frage gestellt wurde. Falls sich
die Behauptungen der Beschwerdefuhrerin bestatigen, muss
somit davon ausgegangen werden, dass der Entscheidung
die rechtliche Grundlage entzogen worden ist.

Zudem ist es zwar richtig, dass die Beschwerdefihrerin
nicht ausfuhrlich auf die Argumente der
Einspruchsabteilung eingegangen ist und statt dessen die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit gegenuber D5
diskutiert hat; die Priufung der Zulassigkeit der
Beschwerde gemaR Artikel 108 und Regel 99(2) EPU hangt
aber nicht davon ab, ob D5 im Beschwerdeverfahren

zugelassen wird (siehe oben, Absatz 1.4).

Die Beschwerdefuhrerin hat in threr Beschwerdeschrift
innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung detailliert
angegeben, dass das Streitpatent aufgrund mangelnder
Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit zu
widerrufen seil und dies aufgrund des Beweismittels D5
geschehen solle.

Weiters hat die Beschwerdefuhrerin auch in ihrer
Begrundung erwahnt, dass sie sich auch auf die Dokumente
D1 bis D4 beruft, um die Patentierbarkeit der Anspriche
2 bis 6 und 8 bis 19 zu beanstanden. Insofern kommt die
Kammer nicht zu der Auffassung, dass keine Begrindung
der Beschwerde vorliegt. Jedoch bleibt auch In diesem
Fall zu Uberprifen, ob die Beschwerde ausreichend und
Uberzeugend begriundet wurde, was zu ihrer Zurickweisung

fuhren konnte, aber 1hre Zulassigkeit nicht berihrt.
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Daher erachtet die Kammer die Erfordernisse des
Artikels 108 und der Regel 99(2) EPU als erfullt und die
Beschwerde als zulassig.

Aufnahme von D5 in das Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdegegnerin beantragte D5, da verspatet
eingereicht, nicht im Verfahren vor der Kammer

zuzulassen.

Das Dokument wurde dem Beschwerdeschriftsatz beigefugt
und somit fristgerecht im Hinblick auf Artikel 108 EPU
und Artikel 12(1) VOBK eingereicht.

Da die Offenbarung von D5 hinsichtlich Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit, falls zutreffend, auch fur die
Im Einspruchsverfahren eingereichten Anspruchssatze mit
breiterem Schutzbereich potentiell relevant ware, muss
geklart werden, warum D5 nicht bereits im
Einspruchsverfahren genannt wurde und ob in der Folge

moglicherweise ein Verfahrensmissbrauch vorliegt.

Nach den Angaben der Beschwerdefihrerin lag D5 im
Einspruchsverfahren nicht vor und wurde erst zu einem
spateren Zeitpunkt entdeckt. Die Beschwerdefihrerin
fihrte weiter aus, dass D5 bereits kurze Zeit nach der
Auffindung In das (Beschwerde-) Verfahren und somit auch
zur Unterstiutzung der Beschwerdebegrindung eingefuhrt
wurde. Seiltens der Beschwerdegegnerin wurden dazu keine

weiteren Angaben gemacht.

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin,
dass D5 erst zu einem relativ spaten Zeitpunkt in das

Verfahren eingefuhrt wurde. Allerdings wurde der im
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Beschwerdeverfahren vorliegende Anspruchssatz in der
vorliegenden Fassung erst in der mundlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung formuliert. Dies bedeutet,
dass die Beschwerdefihrerin erstmalig mit dem
Beschwerdeschriftsatz die Moglichkeit hatte, auf den
vorliegenden Anspruchssatz zu reagieren. Deshalb ist es
durchaus plausibel, dass erst eine erneute Recherche als
Reaktion auf die Argumentation in der
Entscheidungsbegrindung der Einspruchsabteilung zum
Auffinden von D5 fuhrte.

2.6 Seitens der Beschwerdegegnerin wurde kein Beweis
vorgelegt, dass dieser Sachverhalt nicht zutrifft, dass
D5 der Beschwerdefuhrerin bereits zu einem friheren
Zeitpunkt vorgelegen hatte oder die Einreichung von D5

missbrauchlich erfolgte.

2.7 Somit wird D5 im Beschwerdeverfahren zugelassen.

3. Zuruckverweisung an die erste Instanz

3.1 Die Beschwerdegegnerin beantragte das Verfahren an die
erste Instanz zurickzuverweisen; die Beschwerdefuhrerin

war mit diesem Antrag einverstanden.

3.2 Um den Parteien nicht die Moglichkeit einer Entscheidung
zweier Instanzen Uber die Patentierbarkeit der Erfindung
zu nehmen, Ubt die Kammer thr Ermessen nach
Artikel 111(1) EPU aus und verweist den Fall an die
erste Instanz zur Fortsetzung der Verfahrens.

C5625.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

Weirterbehandlung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano P.-P. Bracke
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