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Schlagwort:
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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 11. Dezember
2009 zur Post gegeben wurde und mit der das
europaische Patent Nr. 1245153 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Das europaische Patent Nr. 1 245 153 beruhte auf der mit
der Prioritat der deutschen Voranmeldung 101 12 755.3
vom 16. Marz 2001 eingereichten europaischen Anmeldung
02 005 939.0 vom 15. Marz 2002 und war mit acht
Ansprichen erteilt worden.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"1. Biozide Wirkstoffkombinationen, umfassend

a) eine wirksame Menge an Tetramethylolacetylen-
diharnstoff und

b) eine wirksame Menge zweier oder mehrerer
biozid wirksamer Substanzen, gewdhlt aus der
Gruppe 2-n-Octyl-isothiazolin-3-on, 4,5-
Dichlor-2-n-octylisothiazolin-3-on, 2-
Methylisothiazolin-3-on, 1,2-Benzisothiazolin-
3-on und der N-(C;-Ci)-Alkyl-1,2-

Benzisothiazolin-3-one."

. Nachstehend werden die folgenden in dem Anspruch 1

aufgefiuhrten Verbindungen wie folgt abgekirzt:

Tetramethylolacetylendiharnstoff  TMADH

2-n-Octyl-i1sothiazolin-3-on oIT
2-Methylisothiazolin-3-on MIT
1,2-Benzisothiazolin-3-on BIT

I11. Mit den Einsprichen war das Streitpatent In seinem
gesamten Umfang aufgrund mangelnder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 (a) EPU)
angegriffen worden.
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Im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wurden unter

anderem die folgenden Dokumente herangezogen:

(©)

C))

(25a)

(26a)

GD

(32)

(33)

(35)

WO 99708530

DE-A-3 109 551

Schreiben von Herrn Dieter Meffert vom
5. November 2010

Eidesstattliche Versicherung des Herrn Dr. Thomas

Brenner vom 3. November 2010

Versuchsbericht, eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung, eingegangen am 19. April
2010

mit Schreiben der Beschwerdegegnerin 1 vom
6. November 2010 als Anlage A vorgelegter
Versuchsbericht

mit Schreiben der Beschwerdegegnerin 1 vom
6. November 2010 als Anlage B vorgelegter

Versuchsbericht

Duden, 3. Auflage 1999, Band 6, Seite 2552.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der

Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.

Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten

zwel mit Schreiben vom 4. September 2009 eingereichte

Antrage.
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In Bezug auf die Frage der Wirksamkeit der beanspruchten
Prioritat entschied die Einspruchsabteilung zu Gunsten
der Patentinhaberin. Die unter der Regel 80 und den
Artikeln 84, 123(2) und 54 EPU erhobenen Einwande wurden
als nicht begrindet angesehen. Allerdings wurde dem
Gegenstand des Anspruchs 1, ausgehend von Dokument (3)
oder Dokument (4) als nachstliegendem Stand der Technik,

die erfinderische Tatigkeit abgesprochen.

VI. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein, und reichte mit der
Beschwerdebegrindung einen Versuchsbericht ein
(Dokument (31)), sowie einen Hauptantrag und einen
Hilfsantrag, die den der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Antrégen entsprachen.

VII. Mit ihrer Erwiderung vom 6. November 2010 reichte die
Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) Dokumente (25a)
und Dokument (26a) ein, um die Behauptung der
offenkundigen Vorbenutzung zu untermauern. Zudem wurden

zweil Versuchsberichte vorgelegt (Dokumente (32) und

(33)).

Die Erwiderung der Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2)
vom 8. November 2010 enthielt ebenfalls Versuchsdaten.

In der Erwiderung der Beschwerdegegnerin 3
(Einsprechende 3) vom 8. November 2010 wurde ein
zusatzlicher Einwand unter Artikel 100(b) EPU erhoben.

VIII. Mit Schreiben vom 20. August 2012 reichte die
Beschwerdefihrerin einen Hauptantrag und drei

Hilfsantrage ein, wobei der Hauptantrag und der erste
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Hilfsantrag mit den zuvor eingereichten Antréagen
1dentisch waren (vgl. obigen Punkt VI). Die
Beschwerdefihrerin beantragte zudem die Bestellung eines
unabhangigen Sachverstandigen, um den Widerspruch
zwischen den mit der Beschwerdebegrindung und den von
der Beschwerdegegnerin 1 vorgelegten Versuchen
aufzuklaren. Der Einfuhrung des Einspruchsgrunds unter
Artikel 100(b) EPU wurde nicht zugestimmt.

Der Anspruch 1 gemall dem Hauptantrag unterscheidet sich

vom Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 lediglich dadurch,
dass "'zweier oder mehrerer'™ durch "mehrerer' ersetzt

wurde (vgl. obigen Punkt I).

Im Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags wurde zuséatzlich

die Gruppe der Isothiazolinone auf OIT, MIT und BIT

eingeschrankt.

I1X. Am 20. September 2012 hat eine mundliche Verhandlung vor

der Kammer stattgefunden.

wWahrend der mundlichen Verhandlung stellte die Kammer
fest, dass der auf den Artikel 100(b) EPU gestitzte
Einwand im jetzigen Beschwerdeverfahren als neuer
Einspruchsgrund gelten misse (vgl. obigen Punkt VII),
der nicht iIn das Verfahren zugelassen werden konne, da
die Beschwerdefuhrerin das notwendige Einverstandnis fur
dessen Einfuhrung verweigert hatte (vgl. obigen

Punkt VIII).

Im weiteren Verlauf der Verhandlung zog die Beschwerde-

fuhrerin die mit Schreiben vom 20. August 2012
eingereichten Hilfsantrage 2 und 3 zuruck.

C8532.D
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Die Argumente der Beschwerdefuhrerin, soweit sie fur die
vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

Beir der Diskussion der Frage der Rechtmaligkeit der
Inanspruchnahme der Prioritdt und der Zulassigkeit der
in den Ansprichen vorgenommenen Anderungen im Hinblick
auf Regel 80, Artikel 84 und Artikel 123(2) EPU berief
sich die Beschwerdefuhrerin auf die Begrindung der

Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung.

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung sei durch
die Beschwerdegegnerin 1 nicht liuckenlos und

zweifelsfrei substantiiert worden.

Bei i1hrer Analyse der erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 gemdfl} Hauptantrag
argumentierte die Beschwerdefihrerin, dass ausgehend von
dem Dokument (3) als nachstliegendem Stand der Technik
die Aufgabe darin bestinde, biozide Mischungen
bereitzustellen, welche aufgrund verbesserter
synergistischer Wirkung den Einsatz geringerer
Wirkstoffmengen gestatteten. Diese Aufgabe werde gemald
Anspruch 1 geldst durch eine Kombination aus mehreren
Isothiazolinonen und TMADH, der anstatt des unter
Krebsverdacht stehenden und Geruchsprobleme
verursachenden Formaldehyds verwendet wurde.

Zum Beleg fur eine erfolgreiche L6ésung der Aufgabe
verwies die Beschwerdefuhrerin auf die Vergleichs-
versuche gemall Dokument (31), die zeigten, dass durch
einen Austausch von Formaldehyd gegen TMADH ein im
Durchschnitt ca. 20% niedrigerer Synergieindex (Sl-Wert)

erzielt werden konnte.
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Diese Uberraschende Erho6hung der synergistischen Wirkung
beim Austausch von Formaldehyd durch TMADH seil In keiner
der Entgegenhaltungen nahegelegt.

So befasse sich das Dokument (3) i1n erster Linie mit
Kombinationen aus MIT und BIT. Formaldehyd und
Formaldehyd-Depotstoffe seien lediglich in einer langen
Liste moglicher zusatzlicher biozider Wirkstoffe genannt.
Diese Offenbarung koénne bestenfalls so interpretiert
werden, dass Formaldehyd und Formaldehyd-Depotstoffe als
gleichwertig zu behandeln seien. Auch sei TMADH darin
nicht offenbart. Insofern konnte der Fachmann keinerlei
Voraussagen Uber die Wirkung der beanspruchten

Kombinationen machen.

In den Zusammensetzungen gemall Dokument (4) seil zwingend
TMADH als antibakterielles Mittel enthalten. Dieses
Dokument gehe in keiner Weise auf einen eventuellen

Synergismus beim Einsatz mehrerer Wirkstoffe ein.

Das Herausgreifen des Merkmals "Formaldehyd-Depotstoffe™
aus dem Dokument (3) und dessen Kombination mit dem im
Dokument (4) offenbarten TMADH kénne daher nur aus einer
ruckschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der
Erfindung erfolgen. Schlielllich sei auch der Zeitfaktor
zu bericksichtigen. Ausgehend von Dokument (3) hatte der
Fachmann Uberhaupt keinen Anlass, einer 17 Jahre alteren
Rezeptur aus dem Dokument (4) Beachtung zu schenken.

Die von den Beschwerdegegnerinnen geaullerten Zweifel
beziuglich der Aussagekraft der in dem Dokument (31)
prasentierten Ergebnisse seien ungerechtfertigt.

Insbesondere sei die Behauptung der Beschwerdegegnerin 1,
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dass durch die groflien Intervalle bei den Messungen der
Messfehler einer Einzelmessung groflier sei als der
gefundene Effekt, nicht stichhaltig. In dem Dokument (31)
seien acht Messungen fur TMAD/MIT/BIT-Mischungen und
sechs Messungen fur Formaldehyd/MIT/BIT-Mischungen
durchgefuhrt worden, die alle i1n die gleiche Richtung
zeigten. Auch seien die ermittelten Werte fur die
minimale Hemmkonzentration (MHK) von Formaldehyd und dem
BIT/MIT-Gemisch mit den in dem Beispiel 19 von

Dokument (3) offenbarten Werten vergleichbar.

Die Beschwerdefuhrerin rdumte ein, dass die von der
Beschwerdegegnerin 1 vorgelegten Versuche zu
unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Die Frage, welche
Ergebnisse tatsachlich richtig seien, wirde sich nur
durch einen unabhéngigen Sachverstandigen feststellen

lassen.

Hinsichtlich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags verwies
die Beschwerdefuhrerin auf die fur den Hauptantrag

vorgebrachte Argumentation.

SchlieB3lich argumentierte die Beschwerdefihrerin, dass
fir eine Kostenverteilung keine Rechtfertigung bestehe.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen, soweit es fiur
diese Entscheidung relevant ist, lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

Die Beschwerdegegnerinnen erhoben gegen die Anspriche 1
gemadll dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag Einwande nach
Regel 80, Artikel 84 und Artikel 123(2) EPU. Die
Gultigkeit der beanspruchten Prioritat wurde auch

bestritten. Insbesondere wurde ausgefihrt, dass das nun
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verwendete Wort "mehrerer™ unklar sei. Dieses koénne mit
dem urspringlich verwendeten und erteilten Begriff
""'zweler oder mehrerer'™ nicht gleichbedeutend sein, da
sonst die nun vorgenommene Streichung von "zweier oder"

gegen Regel 80 EPU verstoRen wiirde.

Die Neuheit wurde mit Bezug auf die geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen gemall den Dokumenten (25a)
und (26a) in Frage gestellt. Insbesondere gehe es aus
der eidesstattlichen Versicherung (26a) klar hervor,
dass von der Deutsche Amphibolin-Werke von Robert
Murjahn Stiftung & Co KG (kurz DAW) am 7./8. Marz 2001
Dispersionsputz, der 275 mg pro kg TMADH, 50 mg pro kg
MIT und 50 mg pro kg BIT enthielt, hergestellt wurde.
Unter Zugabe von 2 % Abtdnpaste seien 364 kg dieses
Produktionsansatzes am 7./8. Marz 2001 gefertigt und am
8.7/9. Marz 2001 abgefullt worden. Diese Charge sei am
9. Marz 2001 und somit eine Woche vor dem
Prioritatsdatum des angegriffenen Patents an die Kundin
Wilhelmi Werke AG, Lahnau, ausgeliefert worden. Es sei
unerheblich, dass Herr Dr. Thomas Brenner die
Herstellung damals nicht personlich begleitet habe, da
die Angaben zuverlassig aus dem IBIS-/SAP-System der
Produktion der DAW entnommen werden konnten.

Bei der Analyse der erfinderischen Tatigkeit stimmten
die Beschwerdegegnerinnen zu, dass das Dokument (3) als
nachstliegender Stand der Technik angesehen werden
kénnte. Sie bestritten allerdings, dass die in dem
Dokument (31) vorgelegten Vergleichsversuche geeignet
seien, um die behauptete verbesserte synergistische
Wirkung zu zeigen. So seien die Fehlergrenzen viel zu
hoch, da bei der Ermittlung der Sl-Werte ein sehr grobes

Raster fir die Wirkstoffkonzentrationen verwendet wurde.
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Auch seien die Ergebnisse gemall Dokument (31) nicht
reproduzierbar. So seien bei identischer Versuchsfihrung
gemadll den Dokumenten (32) und (33) gravierende
Abweichungen In den MHK-Werten festgestellt worden.
Zudem sei dem Dokument (32) zu entnehmen, dass die
Kombinationen TMADH/BIT/MIT und Formaldehyd/BIT/MIT
tatsachlich nahezu i1dentische Sl-Werte aufwiesen.
Uberhaupt sei es unklar, welche Zusammensetzungen genau
zu vergleichen seien, ob beispielsweise die gleichen
molaren Verhdltnisse oder ob andere Kriterien als

MaRstab verwendet werden sollten.

Der Antrag auf Bestellung eines unabhdngigen
Sachverstandigen sei schon deshalb unzulassig, da dies
ohne Verlegung der mundlichen Verhandlung nicht moglich
sei. AuBBerdem obliege es der Beschwerdefihrerin selbst,
die von i1hr behauptete verbesserte Wirkung gegentber dem

nachstliegenden Stand der Technik glaubhaft zu machen.

Die zu losende Aufgabe kdnne daher nur als die Bereit-
stellung alternativer biozider Wirkstoffkombinationen
formuliert werden. Ein Austausch des im Dokument (3)
verwendeten bioziden Wirkstoffs Formaldehyd gegen den
aus dem Dokument (4) bekannten Formaldehyd-Depotstoff
TMADH sei naheliegend.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 3 begrundeten den Antrag
auf Kostenverteilung im wesentlichen damit, dass nach
deren Auffassung die Beschwerdefihrerin mit threr
Eingabe vom 20. August 2012 die Aussichtslosigkeit der
Beschwerde offensichtlich anerkannt habe. Folglich hatte
sie zu diesem Zeitpunkt die Beschwerde zuricknehmen,
beziehungsweise den Antrag auf Durchfihrung einer

mandlichen Verhandlung zurickziehen missen.
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X11. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des
Hauptantrags oder des Hilfsantrags 1, jeweils
eingereicht mit Schreiben vom 20. August 2012.

Sie beantragte weiterhin die Bestellung eilnes
unabhangigen Sachverstandigen. Sie beantragte aullerdem,
den Antrag der Beschwerdegegnerinnen 1 und 3, der
Beschwerdefuhrerin die Kosten des Verfahrens, die den
Beschwerdegegnerinnen seit dem 20. August 2012
entstanden sind und noch entstehen werden, aufzuerlegen,

zurickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 bis 3 (Einsprechende 1 bis 3)

beantragten die Zuriuckweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 3 beantragten weiterhin

a) den Antrag der Beschwerdefuhrerin auf Bestellung

eines unabhéngigen Sachverstandigen zuriuckzuweisen,
b) der Beschwerdefuhrerin die Kosten des Verfahrens, die
seit dem 20. August 2012 entstanden sind und noch
entstehen werden, aufzuerlegen.
X11l. Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

C8532.D
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Einwdnde gemall Artikel 84, Artikel 123(2) und Regel 80
EPU und bezuglich der Gultigkeit der Prioritat

Die Kammer ist zu der Uberzeugung gelangt, dass durch
die 1In den Haupt- und Hilfsantrag eingefuhrten
Anderungen keine Unklarheit gemalR Artikel 84 EPU
entstanden i1st, dass fur die Anspriche dieser Antrage
die Erfordernisse des Artikels 123 EPU erfullt sind, und

dass die Prioritat zu Recht in Anspruch genommen ist.

Die Basis fur die geanderten Anspriche findet sich iIn
den Anspriuchen der urspringlich eingereichten Anmeldung

sowie der Prioritatsanmeldung.

Zu der Frage der Auslegung des in den Ansprichen 1 gemal
Haupt- und Hilfsantrag verwendeten Begriffs "mehrerer”
stellt die Kammer fest, das dieser sich auf eine
Uberschaubare Liste von funf, beziehungsweise drei
biozid wirksame Substanzen bezieht. In diesem konkreten
Zusammenhang wird daher sofort klar, dass '‘mehrere”
nicht "eine unbestimmte, groflere Anzahl™ bezeichnen soll
(wie z.B. beir dem Ausdruck "mehrere Wochen'™), sondern
"mehr als ein, eine” bedeutet (vgl. Dokument (35),

1. bzw. 2. Definition fur den Eintrag "mehrer...").
Demnach i1st der in den vorliegenden Ansprichen 1 und in
der Prioritatsanmeldung verwendete Begriff "mehrerer”
als gleichbedeutend mit dem in der urspringlich
eingereichten Anmeldung verwendeten Ausdruck "'zwei oder
mehrerer' anzusehen. Durch die vorgenommene Streichung
von ""zweil oder'™ hat die Beschwerdefuhrerin lediglich auf
eine Individualisierung der Untergrenze '‘zwei™
verzichtet, um In den Genuss des beanspruchten
Prioritatstags zu gelangen. Da die Frage der Gultigkeit

der Prioritadt in Zusammenhang mit einem Einspruchgrund
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gemal Artikel 100 (a) EPU steht (siehe Punkt 3 unten),
verstolRt diese Anderung auch nicht gegen Regel 80 EPU.

Neuheit, Haupt- und Hilfsantrag (Artikel 52(1) und
54 EPU)

Im Beschwerdeverfahren haben die Beschwerdegegnerinnen
ithre Neuheitseinwande bezuglich der Haupt- und
Hilfsantrage auf die offenkundigen Vorbenutzungen gemal
den Dokumenten (25a) und (26a) gestiutzt.

Nach den Angaben in dem Dokument (25a) ist es erst "in
dem Zeitraum vom 23.01. bis 13.03.2002" zu einem Verkauf
der angegebenen Rezeptur gekommen. Da dieser Zeitraum
nach dem maflgebenden Prioritdtsdatum liegt, ist die
darin geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht
dem Stand der Technik nach Artikel 54 EPU zuzurechnen

(vgl. obigen Punkt 2).

Die zweite behauptete Vorbenutzung basiert auf der von
Herrn Dr. Thomas Brenner, Leiter des Entwicklungszentrum
Farben und Putze der DAW, abgegebenen eidesstattlichen
Versicherung (26a). Darin wird dargestellt, dass ein
Dispersionsputz, enthaltend eine biozide Mischung aus
TMADH, MIT und BIT, am 9. Marz 2001 an eine Kundin
ausgeliefert wurde. Nach den Angaben in Dokument (26a)
wurden die beschriebenen Vorgéange nicht von Herrn

Dr. Thomas Brenner personlich begleitet, sondern einem
Computersystem (I1BIS-/SAP-System) entnommen. Es liegen
zudem keine Empfangsbestatigungen, Lieferscheine oder
sonstige Erklarungen seitens der belieferten Firma Uber
den Erhalt des genannten Dispersionsputzes vor dem
Prioritatstag vor. Es wurde auch keine sonstige

Dokumentation vorgelegt, die es ermoglichen wirde
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nachzuvollziehen, auf welchen konkreten Unterlagen die
in dem Computersystem vorhandenen Daten basieren. Bei
dieser Beweislage kann der tatsachliche Zeitpunkt der
fraglichen Lieferung an die Kundin nicht zweifelsfrei
festgestellt werden, d.h. ob sie vor dem Prioritatstag,
16. Marz 2001, tatsachlich stattfand.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
behauptete offenkundige Vorbenutzung gemdl Dokument (26a)
nicht zweifelsfrei und mit der nach der Rechtsprechung
der Beschwerdekammer insoweit erforderlichen Sicherheit,
namlich liackenlos (vgl. T 472/92, ABI. EPA 1998, 161;

T 2010/08 vom 14. Januar 2011, nicht im ABI. EPA
veroffentlicht) nachgewiesen wurde. Somit gehort sie
nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPU und
kann folglich der Neuheit der Gegenstande gemédfl} Haupt-

und Hilfsantrag nicht entgegenstehen.

Andere Dokumente wurden hinsichtlich der Neuheit nicht
zitiert. Der Kammer sind auch keine weiteren, fur die

Neuheit relevanten Dokumente ersichtlich.

Erfinderische Tatigkeit, Hauptantrag (Artikel 52(1)
und 56 EPU)

GemalR dem geltenden Anspruch 1 enthalt die beanspruchte
biozide Wirkstoffkombination a) TMADH und b) mehrere
biozid wirksame Substanzen gewahlt aus eilner Liste von
funt spezifisch genannten Isothiazolinonen, unter
anderem, MIT und BIT. Diese Zusammensetzungen werden zum
Schutze von Produkten, bevorzugt Polymerdispersionen,
vor Befall von Mikroorganismen verwendet (vgl. Anspriche
2, 5).
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4.2 Die Verfahrensbeteiligten waren sich einig, dass das
Dokument (3) als nachstliegender Stand der Technik
angesehen werden konnte. Die Kammer kann diese Auswahl
akzeptieren, da dieses Dokument sich ebenso mit Biozid-
zusammensetzungen befasst, die die Isothiazolinone MIT
und BIT enthalten und sich fur den Einsatz in Polymer-
dispersionen eignen (vgl. Anspruch 1 und Seite 8,

Zeile 32 bis Seite 9, Zeile 5).

Die Zusammensetzungen gemall Dokument (3) kdnnen
zusédtzlich zu MIT und BIT noch einen oder mehrere
weitere biozide Wirkstoffe enthalten (Seite 5, Zeile 8
bis Seite 6, Zeile 26), wobei "Formaldehyd oder ein
Formaldehyd-Depotstoff' unter den bevorzugten
Wirkstoffen genannt werden (Seite 6, Zeilen 29-32;
Anspruch 13). Beispiele fur den Formaldehyd-Depotstoff
sind N-Formale (Seite 6, Zeilen 34, 35). Bei diesen
ternaren Mischungen wird eine synergistische biozide
Wirkung erzielt, die groRer ist als jene, welche die
MIT/BIT-Zweierkombination und jeder dieser weiteren
Wirkstoffe allein aufweist (Seite 8, Zeilen 6-22). In
den Beispielen 19 und 20 wird dieser Effekt fiur
Mischungen von MIT/BIT mit Formaldehyd gezeigt.

4.3 Ausgehend von dem Dokument (3) hat die Beschwerde-
fuhrerin die Aufgabe i1n der Bereitstellung biozider
Mischungen gesehen, welche aufgrund verbesserter
synergistischer Wirkung den Einsatz geringerer
Wirkstoffmengen gestatten.

4.4 Zur Losung dieser Aufgabe wird eine biozide Wirkstoff-
kombination gemall Anspruch 1 vorgeschlagen, die dadurch
gekennzeichnet wird, dass sie TMADH statt Formaldehyd
enthalt.

C8532.D
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4.5 Zwischen der Beschwerdefihrerin und den Beschwerde-
gegnerinnen war es streitig, ob die Aufgabe gemall obigem
Punkt 4.3 durch die vorgeschlagene Ldsung gemald obigem
Punkt 4.4 erfolgreich geldst wird.

Zur Glaubhaftmachung der geltend gemachten Verbesserung
hat die Beschwerdefuhrerin auf ihre Vergleichsversuche
in dem Dokument (31) verwiesen. Darin wurde gezeigt,
dass mit der aus Dokument (3) bekannten Mischung
(BIT/MIT + Formaldehyd) SI-Werte im Bereich von 0,87 bis
1,09 erzielt werden, wahrend Werte fir entsprechende
erfindungsgemdflle Mischungen (BIT/MIT + TMADH) im Bereich
von 0,69 bis 0,90 liegen.

Allerdings zeigte die von der Beschwerdegegnerin 1
durchgefihrte Wiederholung dieser Versuche gemaf
Dokument (32), dass kein nennenswerter Unterschied iIn
den Sl-Werten bei diesen zwei Mischungen festzustellen

ist.

AuRerdem, wie aus der folgende Tabelle ersichtlich wird,
ergaben sich deutliche Abweichungen bei den ermittelten
MHK-Werten (vgl. insbesondere Werte fur MIT/BIT und
Formaldehyd), die als Basis fur die Berechnung der SI-
Werte verwendet werden (vgl. Dokument (3), Seite 10,
Zeile 38 bis Seite 11, Zeile 25, Qa und Qg):

Dok. (31) Dok. (32) Dok. (33)
MHK [ppm] MHK [ppm] MHK [ppm]

TMADH 750 650 750
MIT/BIT 35 12 bzw. 15 15
Formaldehyd 250 80 50
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Die iIn der letzten Spalte aufgefihrten Werte wurden von
einem von der Beschwerdegegnerin 1 beauftragten externen
Labor gemessen (Dokument (33)). Diese Ergebnisse liegen
nahe an denen gemafl} Dokument (32) und weichen ebenfalls
stark von denen gemal Dokument (31) ab.

Der Grund fur diese unterschiedlichen Ergebnisse konnte
von den Verfahrensbeteiligten nicht abschlielRend
nachgewiesen werden. Die Beschwerdefihrerin machte
geltend, dass der in dem Dokument (31) nachgewiesene
Effekt als glaubhaft gelten muss, da er sich aus einer
Vielzahl an Messungen ergeben hat. Allerdings gilt das
gleiche auch fur die Ergebnisse der Beschwerdegegnerin 1
gemall Dokument (32). Die Beschwerdefuhrerin brachte
ebenfalls vor, dass die von ihr ermittelten MHK-Werte
vergleichbar waren mit denen in dem Beispiel 19 von
Dokument (3). Dieses Argument kann allerdings auch nicht
Uberzeugen, da den zwei Messreihen unterschiedliche
Bedingungen (Keim, Medium, Temperatur) zugrundegelegen

haben.

Angesichts des Vorbringens der Beschwerdegegnerin 1
gemall den Dokumenten (32) und (33) bleiben daher
erhebliche Zweifel, ob der von der Beschwerdefihrerin
geltend gemachte Effekt gemall Dokument (31)
reproduzierbar und zuverlassig erzielt werden kann. Bei
dieser Sachlage obliegt es der Beschwerdefuhrerin, die
Zweifel an der von i1hr behaupteten verbesserten Wirkung

Uberzeugend auszuraumen.

Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass iIm
vorliegenden Fall nicht glaubhaft i1st, dass die geltend
gemachte Verbesserung der Sl-Werte tatséchlich fur die

gesamte Anspruchsbreite erzielt werden kann.
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Die Kammer mochte an dieser Stelle hinzuflgen, dass
selbst beir Berucksichtigung der in dem Dokument (31)
aufgefiuhrten Ergebnisse sich kein eindeutiger Nachweis
ergibt, dass die von der Beschwerdefiuhrerin formulierte
Aufgabe (vgl. obigen Punkt 4.3) durch die vorgeschlagene
anspruchsgeméfle L6ésung erfolgreich gelést wird. So wird
in dem Dokument (31) folgende Mischungen
gegenubergestellt (vgl. Tabellen 2 und 4; TMAD = TMADH,
FA = Formaldehyd):

Q; (ppm) Q, (ppm)
BIT/MIT im Gemisch TMAD im Gemisch
2.5 625 Q, (ppm) Qy, (ppm)
Tos T | s BIT/MIT im Gemisch FA im Gemisch
T B e ns | 150
0 | 200 T . S N IR . A
20 150 20
-m25 o 50 und 30 25

Aus diesen Angaben ist es nicht ersichtlich, dass die
niedrigeren Sl-Werte bei den TMADH-haltigen
Formulierungen den Einsatz geringerer Wirkstoffmengen im
Vergleich zu den formaldehydhaltigen Zusammensetzungen
gestatten wilrden.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der
Beschwerdefuhrerin geltend gemachte Verbesserung bei der
Formulierung der Aufgabe unbericksichtigt bleiben muss.

4.6 Infolgedessen ist die Aufgabe weniger anspruchsvoll

umzuformulieren. Ausgehend von dem Dokument (3) als

nachstliegendem Stand der Technik kann die Aufgabe darin
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gesehen werden, eine Alternative zu den bekannten
bioziden Wirkstoffkombinationen bereitzustellen.

Im Hinblick auf die in den Dokumenten (31) und (32)
aufgefuhrten Versuchsergebnisse i1st es glaubhaft, dass
die Wirkstoffkombinationen gemafl} dem geltendem

Anspruch 1 diese umformulierte Aufgabe l6sen. Dies wurde

von den Beschwerdegegnerinnen nicht bestritten.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch

die Bereitstellung der anspruchsgemaflen Mittel zu ldsen.

Wie aus den Ausfuhrungen in dem obigen Punkt 4.2
hervorgeht, entnimmt der Fachmann aus dem Dokument (3)
bereits die Lehre, dass Mischung aus MIT und BIT mit
weilteren biozide Wirkstoffe wie "Formaldehyd oder ein
Formaldehyd-Depotstoff' wirksame (synergistische)

Biozide ergeben.

In seinem Bemiuhen, die zugrundeliegende Aufgabe zu lésen,
wirde der Fachmann, ausgehend von den

formaldehydhaltigen Mischungen gemall den Beispielen 19
und 20, als Alternative daher selbstverstandlich

bekannte Formaldehyd-Depotstoffe in Betracht ziehen,
insbesondere solche die N-Formal-Einheiten enthalten, da
in Dokument (3) explizit auf diese Struktur hingewiesen
wird (Seite 6, Zeilen 34-36).

Dabei wirde der Fachmann auf das Dokument (4) stol3en,
das ebenfalls dem Gebiet der Konservierung von
technischen Materialien, wie Dispersionen und
Dispersionsfarben zugeordnet ist (siehe Seite 5,

Zeilen 19-24). Dieses Dokument offenbart die mikrobiozid
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wirksame, formaldehydhaltige Additionsverbindung TMADH
(siehe Seite 2, Zeilen 7-9 und Seite 3, Zeilen 9-22,
dort bezeichnet als TMGU), die strukturell zu der
Verbindungsklasse der N-Formale gehodrt. Zudem werden als
Beispiele fur besonders vorteilhafte Mischpartner unter
anderem Isothiazolderivate wie BIT und MIT genannt.

Der Fachmann erhalt somit eine klare Anregung, bei der
Formulierung alternativer biozider Mischungen das
Formaldehyd in den in dem Dokument (3) beschriebenen
Zusammensetzungen gegen das in dem Dokument (4)
offenbarte Mittel TMADH auszutauschen.

Folglich fuhrt die Lehre des Dokuments (3), in
Kombination mit der Lehre des Dokuments (4), den
Fachmann zwanglos zu den streitgegenstandlichen
Wirkstoffkombinationen, ohne dass er erfinderische

Anstrengungen unternehmen misste.

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin, wonach der
Fachmann wegen der Vielzahl an Moglichkeiten, die in dem
Dokument (3) zur LOsung der Aufgabe geboten wurden,
nicht gerade "Formaldehyd-Depotstoff"” als weiteres
Biozid in Betracht gezogen hatte, kann die Kammer nicht
Uberzeugen, da "Formaldehyd-Depotstoff™” in einer
bevorzugten Liste mit vier anderen Stoffen, inklusive
"Formaldehyd" erscheint (Seite 6, Zeilen 29-32) und auch
in dem Anspruch 13 hervorgehoben wird.

Dass das Dokument (4) synergistische Wirkungen fur die
offenbarten Kombination nicht erwdhnt, halt die Kammer
ebenfalls nicht fiur relevant, da der Fachmann schon aus
der Lehre des Dokuments (4) entnimmt, dass die nun

beanspruchten Mischungen besonders vorteilhaft sind.
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Aul3erdem konnte er eine synergistische Wirkung im
Hinblick auf die Lehre von Dokument (3) auch erwarten
(Seite 8, Zeilen 6-22).

SchlielBlich kann das Argument der Beschwerdefuhrerin,
dass das Publikationsdatum von Dokument (4) die
vorliegende Erfindung als nicht naheliegend erscheinen
lasse, auch nicht greifen. Es ist namlich nicht
ersichtlich, warum die Tatsache, dass TMADH erstmals in
1982 als mikrobiozid wirksamer Stoff offenbart wurde,
dem Fachmann von dem Einsatz dieses Stoffs abhalten

wlrde.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall dem Hauptantrag nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Da Uber jeden Antrag
nur als Ganzes entschieden werden kann, erubrigt sich
eine Prufung der weiteren Anspriche auf ihre
Patentfahigkeit.

Erfinderische Tatigkeit, Hilfsantrag (Artikel 52(1)
und 56 EPU)

Die Begrundung unter Punkt 4 gilt gleichermallen fir den
Anspruch 1 des Hilfsantrags, da dieser auch eine biozide
Wirkstoffkombination aus TMADH, MIT und BIT umfasst.
Seitens der Beschwerdefihrerin wurden diesbeziglich auch

keine zusatzlichen Argumente vorgetragen.

Antrag der Beschwerdefuhrerin auf Bestellung eilnes
unabhé&ngigen Sachverstandigen

Dieser Antrag auf Einholung eines Sachverstandigen-
gutachtens nach Artikel 117(1)(e) EPU wurde von der
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Beschwerdefuhrerin am 20. August 2012, d.h. erst einen
Monat vor der mundlichen Verhandlung, gestellt.

Die Kammer stellt fest, dass die Frage der Diskrepanz
zwischen den in den Dokumenten (31) und (32)
aufgefihrten Daten seit dem Eingang von Dokument (32) am
6. November 2010 bestanden hat. Eine stichhaltige
Begrindung, warum der Antrag deshalb nicht schon iIn
einem zeitlich friheren Verfahrensstadium vorgelegt
worden ist, hat die Beschwerdefihrerin nicht gegeben.
Als einzige Erklarung machte die Beschwerdefihrerin
geltend, dass sie zunachst eine Mitteilung der Kammer
abgewartet habe. Diese Begrindung kann nicht uUberzeugen,
da jeder Verfahrensbeteiligte nach dem Grundsatz des
fairen und ordnungsgemédfllen Verfahrens gehalten ist,
Antrage so fruhzeitig wie moglich einzureichen und die
Kammer ihrerseits nicht verpflichtet ist, den
Beteiligten selbst eine nur vorlaufige Einschatzung der
Sach- und Rechtslage iIn einer Zwischenmitteilung zur

Kenntnis zu bringen.

Auflerdem sind nach Artikel 13(3) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern des EPA (VOBK) Anderungen des
Vorbringens nach Anberaumung der mindlichen Verhandlung
nicht zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren
Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne
Verlegung der mundlichen Verhandlung nicht zuzumuten 1ist.
Wie die Beschwerdegegnerinnen zurecht festgestellt haben,
wirde 1m vorliegenden Fall der verspatet vorgebrachte
Antrag zwangslaufig zu einer Vertagung der mindlichen
Verhandlung fuhren, da die in der Regel 118(2) EPU
festgelegte Frist zur Ladung eines Sachverstandigen zwei
Monate betréagt.
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Bereits aus diesen Grinden entschied die Kammer, den
Antrag der Beschwerdefuhrerin auf Bestellung eilnes

unabhédngigen Sachverstandigen zurickzuweisen.

Antrag der Beschwerdegegnerinnen 1 und 3 auf
Kostenverteilung

Dem Antrag auf eine andere Verteilung der Kosten im
Sinne von Artikel 104(1) EPU lag offensichtlich die
Annahme zugrunde, dass die Beschwerdefuhrerin mit ihrem
Brief vom 20. August 2012 eingestanden habe, dass sie
ithrer Beweislast nicht nachgekommen sei und ihre
Beschwerde bereits deshalb keinen Erfolg haben koénne.
Eine solche Annahme ist jedoch weder aus objektiver
Sicht gerechtfertigt noch ist sie bei der gebotenen
verstandigen Wiurdigung und Auslegung des Verhaltens der
Beschwerdefuhrerin, insbesondere ihres Schreibens vom
20. August 2012, nahegelegt. Dagegen spricht allein
schon, dass, wie vorstehend dargelegt wurde, eine
eingehende Diskussion der Sachverhalte notig war, um zu

einer Entscheidung der relevanten Fragen zu gelangen.

Zunachst konnte zu dem genannten Zeitpunkt nicht von
vornherein ausgeschlossen werden, dass die Kammer den
von der Beschwerdefiuhrerin vorgelegten Versuch fir
schlissig und die behauptete Wirkung fur nachgewiesen
halten wirde.

Aber auch wenn die Beschwerdefuhrerin den ihr
obliegenden Nachweis der behaupteten Wirkung, eine
Verbesserung der Sl-Werte uber die gesamte
Anspruchsbreite, aufgrund der Widerspriche zwischen den
von i1hr selbst und den von der Beschwerdegegnerin 1
vorgelegten Versuchen (siehe obigen Punkt 4.5) letztlich
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nicht erbracht hat, bestand zum Zeitpunkt der
Einreichung der Eingabe vom 20. August 2012 durchaus die
Aussicht, dass die Kammer die erfinderische Tatigkeit
aufgrund einer weniger anspruchsvoll umformulierten
Aufgabe (Alternative zu den bekannten bioziden
Wirkstoffkombinationen; siehe obigen Punkt 4.6) bejaht.
Der Umstand, dass die Kammer diese Frage letztlich
verneint hat (siehe obigen Punkt 4.7), rechtfertigt
jedenfalls unter keinen Umstanden die Annahme, die nicht
erfolgte Riucknahme der Beschwerde oder des Antrags auf
mindliche Verhandlung seitens der Beschwerdefihrerin zu
diesem Zeitpunkt diene lediglich der Verzégerung des

Verfahrens.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen 1 und 3
kann die Stellung des Antrags auf Bestellung eines
unabhangigen Sachverstandigen nicht als Grund fur die
beantragte Auferlegung der Kosten anerkannt werden. Auch
wenn dieser Antrag schon aus formellen Grinden (siehe
obigen Punkt 6) keinen Erfolg hatte, haben die
Beschwerdegegnerinnen insoweit keine konkreten Umstande
vorgetragen noch sind solche erkennbar, dass dieser
Antrag nicht als - wenn auch erfolgloser - Versuch der
Beschwerdefiuhrerin gewertet werden konnte, threr
Beweispflicht nachzukommen, sondern lediglich den
Schluss auf eine beabsichtigte Verfahrensverzogerung

zulielle.

Da seitens der Beschwerdefuhrerin beil der Austbung von
threm Recht, das Streitpatent zu verteidigen kein
Verfahrensmissbrauch erkennbar ist, konnte der Antrag
auf eine im Sinne der Artikel 104(1) EPU und 16(1)e)
VOBK andere Kostenverteilung keinen Erfolg haben.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Der Antrag der Beschwerdefuhrerin auf Bestellung eines

unabhangigen Sachverstandigen wird zuruckgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdegegnerinnen 1 und 3, der
Beschwerdefiuhrerin die Kosten des Verfahrens, die seit
dem 20. August 2012 entstanden sind und noch entstehen

werden, aufzuerlegen, wird zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

U. Bultmann P. Ranguis
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