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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung iber den Widerruf des europaischen

Patents No. 1 509 588.

Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt, wobei die
Anderungen gegeniber Anspruch 1 der urspriinglich

eingereichten Anmeldung hervorgehoben sind:

"1. Klarspiilmittel fiir das maschinelle Geschirrspiilen,
enthaltend
a) 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e) der
allgemeinen Formel

R'O[CH,CH (R?) 0] .R?,
in der R' fiir einen linearen oder verzweigten,
gesdttigten oder ungesdttigten, aliphatischen oder
aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 30 C-Atomen,
R? fiir einen linearen oder verzweigten, gesdttigten oder
ungesdttigten, aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1
bis 30 C-Atomen, welcher mit 1, 2, 3, 4 oder 5
Hydroxygruppen sowie optional mit weiteren Ethergruppen
substituiert ist, R’ fiir —H oder Methyl, Ethyl, n-Propyl,
iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl oder tert-Butyl steht und
X Werte zwischen 1 und 40 annehmen kann,
b) 0,1 bis 10 Gew.-% mindestens eines Agens aus der
Gruppe der Verbindungen von Zink, das in der Lage ist,
Korrosionsschutz fiir Glaswaren bel Reinigungs- und/oder
Splilvorgdngen einer Geschirrspiilmaschine bereitzustellen,
c) Wasser oder eine wdssrige Losung welterer Wirk-
und/oder Hilfsstoffe ad 100 %,
mit der MaBgabe, dass das Klarspiilmittel 0,1 bis
35 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e) enthilt".
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In ihren Einspruchsschriften hatten die

Einsprechenden 01, 02 und 03 den Widerruf des gesamten
Patents beantragt. Als Einspruchsgrund wurde unter
anderem unzuldssige Erweiterung (Artikel 100c) EPU)

geltend gemacht.

In der angegriffenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung unter anderem fest, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht die
Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU erfiille, weil die
beanspruchte Wirkstoffkombination keine Stiitze in den

urspringlichen Anmeldungsunterlagen habe.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiithrerin die Seiten 27 bis 29 (datiert vom
19. November 2007) des mit der amtsseitigen Mitteilung
vom 14. Dezember 2007 zugestellten Druckexemplars ein,
sowie sieben geadnderte Anspruchssadtze als neuen

Hauptantrag bzw. Hilfsantrdge 1 bis 6.

Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 enthalt

Anspruch 1 nach dem neuen Hauptantrag folgende gednderte

Merkmale (Anderungen hervorgehoben) :

a) in der Definition des Rests R’: "welcher optional mit
1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen sowie optional mit
weiteren Ethergruppen substituiert ist"; und,

b) Hinzufigung als letztes Merkmal: "mit der MaBgabe,
dass das maschinelle Klarspiilmittel 0,1 bis 35 Gew.-%
nichtionische(s) Tensid(e) und 0,1 bis 10 Gew.-%
Agentien, die in der Lage sind, Korrosionsschutz fiir
Glaswaren bei Reinigungs- und/oder Spiilvorgingen

einer Geschirrspiilmaschine bereitzustellen enthdlt".
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Die erste Anderung ist auch im jeweiligen Anspruch 1

gemal den Hilfsantragen 1, 2, 3 und 5 ausgefithrt worden.

Die zweite Anderung ist im jeweiligen Anspruch 1 gemiR

allen Hilfsantrdgen ausgefiihrt worden.

Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 enthalt
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lediglich diese zweite

Anderung.

Verglichen mit Anspruch 1 gemdaBl Hilfsantrag 4 enthalt
Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 6 die zusdtzlichen Merkmale,
wonach das/die in Merkmalgruppe a) angesprochenen
nichtionische/n Tensid/e "endgruppenverschlossen" sind,
und wonach es sich bei der in Merkmalgruppe b)
angesprochenen Zink-Verbindung "um ein Zink-Salz einer

organischen Sdure handelt'.

Verglichen mit Anspruch 1 gemdaBl Hilfsantrag 6 enthalt
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 als zusatzliches Merkmal,
dass das in Merkmalgruppe b) angesprochene Agens ein
Zink-Salz, jedoch kein Magnesium-Salz, einer organischen

Saure ist.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 01, 02, 03)
beanstandeten unter anderem die Zulassigkeit dieser
neuen Antrage im Hinblick auf die Erfordernisse der
Artikel 100c) und 123, Absatze (2) und (3), EPU sowie
des Artikels 84 EPU. Sie vertraten ferner die Auffassung,
dass eine "Korrektur" von Anspruch 1 im Sinne der

Beschwerdefiihrerin nicht zulédssig sei.

VIT. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der miindlichen

Verhandlung &duRerte die Kammer unter anderem Bedenken

C10308.D



VIIT.

IX.

- 4 - T 2051/10

beziiglich der Zuldssigkeit der neuen Antrage unter
Artikel 123(2) und (3) EPU. Insbesondere sah sich die
Kammer einerseits nicht veranlasst, von den in der
angegriffenen Entscheidung beziiglich des

Einspruchsgrunds unter Artikel 100 c¢) EPU angestellten
Uberlegungen abzuweichen. Andererseits sah sie die als
"Korrektur" bezeichnete Anderung der Definition des

Rests R? (Substitution mit Hydroxygruppe (n) nur noch
"optional") als bedenklich im Hinblick auf Artikel 123 (3)
EPU an.

Auf diese Mitteilung der Beschwerdekammer hin teilten
alle Parteien schriftlich mit, dass sie in der

mindlichen Verhandlung nicht vertreten sein werden.

Die mindliche Verhandlung fand am 11. September 2013 in

Abwesenheit aller Parteien statt.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin),
insofern sie fiir diese Entscheidung relevant sind,

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Verfahrensrechtliche Aspekte

a) Der Wortlaut von Anspruch 1 laut Patentschrift weiche
beziiglich der Definition des Rest R? des
nichtionischen Tensids vom Wortlaut des Anspruchs 1
laut Druckexemplar (Substitution mit Hydroxygruppen

optional) ab. Dieser Fehler sei zu korrigieren.

Zuldssigkeit der Anderungen

b) Die Anderung der Definition des Rests R? stelle eine

"Korrektur" auf Basis des Druckexemplars dar. Alle
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anderen Anderungen beruhten auf entsprechenden

Passagen der urspriinglichen Beschreibung.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 basiere auf dem
erteilten Anspruch 1 und enthalte die Erganzung, dass
die gesamte Menge an Korrosionsinhibitoren 0,1 bis

10 Gew.-% betrage. Diese Erganzung behebe den Einwand,
wonach auf Grund der Einschrankung des
Korrosionsinhibitors auf Zink-Salze die hdéchste Menge

an Korrosionsinhibitors nicht mehr beschrankt sei.

Zink-Salze, insbesondere Zink-Salze organischer
Sduren, seien in der urspriinglichen Anmeldung als
besonders bevorzugte Korrosionsinhibitoren
herausgestellt. Daher basiere die Kombination dieser
Zinksalze mit Tensiden wie in Anspruch 1 definiert
allenfalls auf einer Auswahl aus einer Liste, nicht
jedoch aus zwei Listen. Somit verstoBe auch die
Aufnahme der besagten Merkmale nicht gegen die

Bestimmungen des Artikel 123 (2) EPU.

XT. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen, insofern sie

flir diese Entscheidung relevant sind, konnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Verfahrensrechtliche Aspekte

a)

C10308.D

Das Patent sei beziiglich des Wortlauts von Anspruch 1
nicht fehlerhaft. Vielmehr habe die damalige
Anmelderin nach Erhalt der Mitteilung gemal

Regel 71(3) EPU mit den angehdngten Anspriichen vom
19. November 2007, mit Schreiben vom 17. Marz 2008
jene Patentanspriiche eingereicht, mit denen das

Streitpatent dann letztendlich erteilt wurde.
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Zuldssigkeit der Anderungen

b) Auf Grund der Anderung in der Definition des Rests R
(Einfigung von "optional") erfillen die Anspriiche 1
des Hauptantrags und der Hilfsantradge 1, 2, 3 und 5
nicht die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU.

c) Der Hauptantrag sei auch unter Artikel 123 (2) bzw.
100 (c) EPU zu beanstanden, da es in der
urspringlichen Anmeldung keine direkte und eindeutige
Basis flir die Kombination von speziellen
nichtionischen Tensiden und zinkhaltigen
Korrosionsschutz-Agentien in bestimmten
Mengenverhaltnissen gemdB Anspruch 1 gebe. Gleiches

gelte fiir alle Hilfsantrage.

XIT. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents gemaB dem mit der Beschwerdebegriindung wvom
2. Dezember 2010 eingereichten neuen Hauptantrag,
hilfsweise gemdRl einem der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Hilfsantrage 1 bis 7.

XIII. Die drei Beschwerdegegnerinnen beantragten jeweils die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Verfahrensrechtliche Aspekte

Die Beschwerdefiihrerin hat eine fehlerhafte Abweichung
des Wortlauts von Anspruch 1 gemdR der erteilten
Patenschrift vom Text des Druckexemplars geltend gemacht
und die "Korrektur" dieser Abweichung - ohne Angabe
einer entsprechenden Rechtsgrundlage - beantragt, wobei
die beantragte "Korrektur" in den Ansprichen 1 gemd@B dem
Hauptantrag und den Hilfsantrdagen 1 bis 3 und 5 schon

ausgefihrt worden ist.

Eine "Korrektur" des erteilten Patents im Sinne der
Beschwerdefihrerin ist jedoch weder unter Regel 139 EPU
noch unter Regel 140 EPU méglich (siehe G 0001/10 von
23. Juli 2012, Entscheidungsformel, Punkt 1; sowie
Sachverhalt und Antrage, Punkt VII.2 in Verbindung mit
Punkten 10 und 11 der Griinde). Abgesehen davon merkt die
Kammer beziiglich des entsprechenden Sachvortrags der
Beschwerdefiihrerin der Vollstandigkeit halber Folgendes

an:

Laut Anspruch 1 gemaB dem mit der Mitteilung gemal
Regel 71(3) EPU vom 14. Dezember 2007 zugestellten
Druckexemplar, inklusive der vom 19. November 2007
datierten Seiten 27 bis 29 (Anspriiche), ist der Rest R?
lediglich "optional™ mit 1 bis 5 Hydroxygruppen

substituiert.

Auf die besagte Mitteilung hin reichte die Anmelderin

mit Schreiben vom 17. Marz 2008 jedoch von sich aus neue

C10308.D
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Anspriche in den drei Amtssprachen ein. Anspruch 1 (in
allen drei Sprachen) wurde dabei, im Vergleich zu seiner
im Druckexemplar enthaltenen Version, unter anderem
dahingehend gedndert, dass der Rest R? nunmehr zwingend

"mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen substituiert ist".

2.1.3 Mit amtsseitiger Kurzmitteilung der Prifungsabteilung
vom 9. April 2008 wurde die Anmelderin informiert, dass
die geadnderten Seiten entsprechend ihrem Antrag auf

Anderung der Unterlagen ausgetauscht wurden.

2.1.4 Es ist daher nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, wieso
die Patentschrift EP 1 509 588 Bl einen "Fehler"
enthalten soll.

2.2 Daher behandelt die Kammer im Folgenden auch diejenigen
Antradge, deren Anspruch 1 die von der Beschwerdefiihrerin
als "Korrektur" bezeichnete Anderung aufweisen, als
"normale" Antrige auf Anderung nach Artikel 123 (1) EPU
(Siehe hierzu G 0001/10, Punkt 13 der Grunde).

Hauptantrag - Erweiterung des Schutzbereiches von Anspruch 1

3. Verglichen mit dem erteilten Anspruch 1 (Punkt IT,
supra), wonach der Rest R’ des nichtionischen Tensids
zwingend mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Hydroxygruppen
substituiert ist, unterscheidet sich der Wortlaut des
Anspruchs 1 nach dem neuen Hauptantrag (Punkt V, supra)
unter anderem dadurch, dass der Rest R’ des

nichtionischen Tensids nur optional mit Hydroxygruppen

substituiert ist. Mit anderen Worten sind die Reste R?
laut dem vorliegenden Anspruch 1 nicht mehr zwingend mit

Hydroxygruppen substituiert.

C10308.D
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Diese Anderung im Wortlaut von Anspruch 1 impliziert
eine Verallgemeinerung der Definition des Rests R?, und
somit des beanspruchten Gegenstands. Dies hat zur Folge,
dass Klarspiulmittel mit nichtionischen Tensiden gemaf
der Formel nach Anspruch 1, mit einem Rest R? ohne
Hydroxy-Substituent, die nicht unter den erteilten
Anspruch 1 fielen, vom vorliegenden Anspruch 1 umfasst

sind.

Diese Erweiterung des Schutzbereichs von Anspruch 1

verstdBt gegen die Bestimmung des Artikels 123 (3) EPU.

Der Hauptantrag ist demnach nicht gewdhrbar.

Hilfsantrdge 1, 2, 3 und 5 - Erweiterung des Schutzbereichs

In allen Anspriichen 1 gemd&B den Hilfsantragen 1, 2, 3,
und 5 ist der Rest R? des nichtionischen Tensids
ebenfalls nur "optional", also nicht zwingend, mit 1 bis

5 Hydroxygruppen substituiert.

Daher gilt auch beziiglich dieser Hilfsantrdge mutatis
mutandis der fiir den Hauptantrag gezogene Schluss, dass
der Schutzbereich der jeweiligen Anspriiche 1 im
Vergleich zu jenem des erteilten Anspruchs 1 erweitert
ist, was einen VerstoB gegen die Bestimmungen des

Artikel 123(3) EPU darstellt.

Folglich ist auch keiner der Hilfsantrdge 1, 2, 3 und 5

gewahrbar.

C10308.D
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Hilfsantrag 4 - Zuldssigkeit der Anderungen in Anspruch 1

(Artikel 123(2) EPU)

5. Zu entscheiden ist, ob die Kombination aller in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 definierten Merkmale eine
eindeutige und ummittelbare Stiitze in der urspringlich

eingereichten Anmeldung hat.

5.1 Anspruch 1 der urspriinglich eingereichten

Anmeldeunterlagen lautete wie folgt:

"1. Klarspiilmittel fiir das maschinelle Geschirrspiilen,

enthaltend

a) 0,1 bis 35 Gew.-% nichtionisches Tensid;

b) 0,1 bis 10 Gew.- % mindestens eines Agens, das in der
Lage ist, Korrosionsschutz fiir Glaswaren bei
Reinigungs- und/oder Spililvorgdngen einer
Geschirrspiilmaschine bereitzustellen;

c) Wasser oder eine widssrige Losung weiterer Wirk-

und/oder Hilfsstoffe ad 100%."

5.1.1 Laut diesem Anspruch wird keine Auswahl spezieller
nichtionischer Tenside und Agentien getroffen, d.h. der
urspringliche Anspruch 1 ist beziiglich der Natur der

besagten Komponenten vollig offen.

5.1.2 Laut den weiteren Anspriichen der urspringlich
eingereichten Anmeldung kann es sich
- bei den nichtionischen Tensiden um solche der im
urspringlichen Anspruch 3 wiedergegebenen, allgemeinen
Formel (I) handeln, wobei weder die Formel (I) noch die
in besagtem Anspruch 3 angegebenen Definitionen der
Reste R?, R’ und R® die selben sind wie in vorliegendem

Anspruch 1; und

C10308.D
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- bei dem Korrosionsschutz-Agens laut urspringlichem
Anspruch 4 unter anderem um eine Verbindung von Zink
handeln, wobei Anspruch 4 allerdings eine Liste von
Verbindungen von zwdlf mdglichen Metallen enthalt. Gemal
dem urspriinglichen Anspruch 5 kénnen Zink- und/oder

Magnesiumsalze organischer S&duren verwendet werden.

5.1.3 Fir die Kammer ergibt sich daher aus den urspringlich
eingereichten Anspriichen alleine keine Hervorstellung
einer Kombination von Zinkverbindungen mit der in
vorliegendem Anspruch 1 definierten, speziellen Klasse

von nichtionischen Tensiden.

5.2 In der urspriinglichen Beschreibung (Seite 14, Absatz 2,
bis Seite 17, Absatz 5) und in den Beispielen werden
Zinkverbindungen wie Zinksalze organischer Sauren als
ein Typ von bevorzugt zum Einsatz kommenden

Korrosionsschutzmittel genannt.

5.2.1 Die weiteren Wirkstoffe des Klarspilmittels gemal
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sind die in Merkmal a)
genannten spezifischen nichtionischen Tenside der

allgemeinen Formel R'O[CH,CH (R®) O] 4R?.

Diese Tenside sind ausgewahlt aus insgesamt 14 Klassen
nichtionischer Tenside, die in der urspriinglichen
Beschreibung (Seiten 3 bis 13) als aquivalent

dargestellt sind.

Selbst innerhalb der Tensidklasse der allgemeinen

Formel R'O[CH,CH(R’)O]xR* (Seite 12, zweiter
vollstandiger Absatz) sind - unter Aufgabe der Bedingung
"endgruppenverschlossen" - noch jene Tenside zu wahlen,

deren Reste R? zwingend mit 1, 2, 3, 4 oder 5
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Hydroygruppen substituiert sind (d.h. nicht

endgruppenverschlossene Tenside) .

5.2.2 Das Beispiel E1l der urspringlichen Anmeldung beschreibt
zwar ein Klarspilmittel enthaltend Zinkacetat,
allerdings wird das eingesetzte nichtionische Tensid

nicht identifiziert.

5.2.3 Um zum Gegenstand des gednderten Anspruchs 1 nach dem
Hilfsantrag 4 zu gelangen, ist daher eine mehrfache
Auswahl aus mehreren Moglichkeiten notwendig. Flr die
Kammer ist es bereits bezliglich der daraus
resultierenden Kombination mehr als fraglich, ob sich
ein derartiger Gegenstand in ummittelbarer und
eindeutiger Weise aus den urspringlichen

Anmeldeunterlagen ergibt.

5.3 Allerdings ist in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ein - im
Vergleich zum erteilten Anspruch 1 zusatzliches -
Merkmal aufgenommen worden, namlich die "MaBgabe, dass
das Klarspilmittel ... 0,1 bis 10 Gew.-% Agentien, die
in der Lage sind, Korrosionsschutz filir Glaswaren bei
Reinigungs- und/oder Spililvorgdngen einer

Geschirrspiilmaschine bereitzustellen, enthdlt".

5.3.1 Die kombinierte Verwendung einer Menge von 0.1 bis
10 Gew.-% Zink-Salzen in Verbindung mit einer
Gesamtmenge von 0.1 bis 10 Gew.-% fir den
Korrosionsschutz wirksamen Agentien beliebiger Natur hat
ebenfalls keine eindeutige Basis in den urspriinglich
eingereichten Unterlagen (siehe diesbeziiglich Seite 18,

erster Absatz, sowie Anspruch 6).
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5.3.2 Durch die Kombination der Einschrankungen bezliglich der
Menge an als Korrosionsschutz wirkenden Zinkverbindungen
gemal Merkmalgruppe b) (0.1 bis 10 Gew.-%) und der Menge
aller vorhandenen Korrosionsschutz-Agentien (0,1 bis
10 Gew.-%) werden urspringlich nicht offenbarte
Mengenverhaltnisse von Zinkverbindungen zu weiteren

Korrosionsschutz-Agentien definiert.

5.4 Insbesondere durch die Verbindung der unter den
Punkten 5.2.3, 5.3.1 und 5.3.2 angesprochenen
Merkmalskombination wird jedenfalls eine Menge an
Ausfiihrungsformen generiert, flir welche die Kammer keine
Stitze in der urspringlich eingereichten Anmeldung

finden kann.

5.5 Daher verstoBt Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 auch gegen
die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

Hilfsantrdge 6 und 7 - Zuldssigkeit der Anderungen in

Anspruch 1 (Artikel 123(2) EPU)

6. Der geadnderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 enthalt -
verglichen mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 - die
zusatzlichen Merkmale, wonach die nichtionischen Tenside
"endgruppenverschlossen" sind, und die Zink-Verbindung

ein "Zinksalz einer organischen Sdure" ist.

Der geadnderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 enthalt -
verglichen mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6, noch ein
weliteres Merkmal, wonach das Korrosionsschutzmittel
gemal Merkmalgruppe b) "ein Zink-Salz, jedoch kein

Magnesiumsalz, einer organischen Sdure" ist.
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6.1 Diese zusadtzlichen Merkmale als solche sind zwar in der
urspringlich eingereichten Anmeldung erwahnt:
a) Beziglich "endgruppenverschlossen" siehe Seite 12,
zweiter vollstadndiger Absatz, zweite Zeile.
b) Beziglich "ein Zink-Salz einer organischen Sdure"
siehe den die Seiten 14 und 15 verbindenden Satz
sowie die Seite 17, vierter Absatz und finfter Absatz.

c) Bezluglich "Zink-salz, jedoch kein Magnesiumsalz,

siehe Seite 17, letzter Absatz, zweilte Zeile.

6.2 Jedoch werden die unter den Punkten 5.1.3, 5.2.3, 5.3.2
und 5.4 supra angestellten Uberlegungen durch diese
zusdtzlichen Anderungen nicht relativiert und gelten
demnach mutatis mutandis auch flir die Anspriiche 1 gemal

den Hilfsantragen 6 und 7.

6.3 Dariilber hinaus kann auch im Hinblick auf den prima facie
vorliegenden Widerspruch zwischen dem Merkmal
"endgruppenverschlossen" (das so verstanden werden kann,
dass die Reste R? keine reaktiven funktionellen Gruppen
wie beispielsweise Hydroxygruppen aufweisen sollen) und
dem Merkmal "R® mit 1,2,3,4 oder 5 Hydroxygruppen
substituiert" von einer eindeutigen Basis (auf Seite 12
der urspringlich eingereichten Anmeldung) fir die
Merkmalskombinationen gemal den vorliegenden

Ansprichen 1 keine Rede sein.
6.4 Auch die geadanderten Anspriiche 1 der Hilfsantrage 6 und 7
verstolen demnach gegen die Bestimmungen des

Artikels 123(2) EPU.

6.5 Folglich ist auch keiner der beiden Hilfsantrage 6 und 7

gewahrbar.
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7. Da kein Antrag der Beschwerdefiihrerin den Erfordernissen
des EPU geniigt, kann das Streitpatent auch in geidnderter

Fassung nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano B. Czech
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