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Sachverhalt und Antrage

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die am
26. Juli 2012 zur Post gegebene Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europadische Patentanmeldung

Nr. 05 785 721.1 zuruckzuweisen.

IT. Grundlage fiir die angefochtene Entscheidung war als
einziger Antrag der mit Schreiben vom 3. Juli 2010

eingereichte Anspruchssatz mit neun Ansprichen.

Die Anspriiche lauten wie folgt:

"1. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel,
enthaltend

a) mindestens 10 Gew.-% Sorbit;,

b) 0,5 bis 3 Gew.-% mindestens eines bioaktiven Glases.

2. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalB es 12 bis
60 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 50 Gew.-%, besonders

bevorzugt 17 bis 40 Gew.-% und insbesondere 20 bis

35 Gew.-% Sorbit enth&lt.

3. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daB es 0,6 bis 2 Gew.-% mindestens eines bioaktiven
Glases enthdlt.

4. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daBB das biocaktive Glas - bezogen auf sein Gewicht -
folgende Zusammensetzung aufweist:

Si0, 35 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 40 bis 60 Gew.-3,
Na,O0 0 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-%,
K»O 0 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 20 Gew.-%,
P,0Os 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-%,

MgO 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 5 Gew.-%,
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CaOo 0 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-%,
Al,03 0 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 5 Gew.-3%,
By03 0 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 5 Gew.-%,
TiO» 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%.

5. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daB das antimikrobielle Glas TeilchengrdéBen < 10 um,
vorzugsweise von 0,5 bis 4 um, besonders bevorzugt von

1 bis 2 um, aufweist.

6. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daBB es zusdtzlich Putzkérper, vorzugsweilse
Kieselsduren, Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxid,
Calciumpyrophosphat, Kreide, Dicalciumphosphat-dihydrat
(CaHPO4+-2H,0) , Natriumaluminiumsilikate, insbesondere
Zeolith A, organische Polymere, insbesondere Polymeth-
acrylate oder Gemische dieser Reibkdrper, vorzugsweise
in Mengen von 1 bis 30 Gew.$%, vorzugsweise von 2,5 bis
25 Gew.?% und insbesondere von 5 bis 22 Gew.$%, jeweils

bezogen auf das gesamte Mittel, enthdlt.

7. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daBB es zusdtzlich Phosphat(e), vorzugsweise Alkali-
metallphosphat (e) und insbesondere Natriumtripoly-
phoyphat, vorzugsweise in Mengen von 1 bis 10 Gew.-%,
besonders bevorzugt von 2 bis 8 Gew.-% und insbesondere
von 3 bis 7 Gew.-%, jeweils bezogen auf das gesamte

Mittel, enthdlt.

8. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel, nach
einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dall es zusdtzlich Antiplaque-Wirkstoffe, vorzugsweise
p-Hydroxybenzoesduremethyl-, —-ethyl- oder propylester,

Natriumsorbat, Natriumbenzoat, Bromchlorophen,
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Triclosan, Phenyl- Salicylsdureester, Biguanide z. B.
Chlorhexidin, Thymol, vorzugsweise in Mengen von 0,1
bis 5 Gew.%, vorzugsweise von 0,25 bis 2,5 Gew.% und
insbesondere von 0,5 bis 1,5 Gew.%, jeweils bezogen auf

das gesamte Mittel, enthdlt.

9. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daB es zusdtzlich Antikaries-Wirkstoffe, vorzugsweise
Fluorverbindung (en), insbesondere Natriumfluorid,
Kaliumfluorid, Natriummonofluorphosphat, Zinkfluorid,
Zinnfluorid und Natriumfluorosilikat, vorzugsweise 1in
Mengen von 0,01 bis 5 Gew.?%, vorzugsweise von 0,1 bis
2,5 Gew.$% und insbesondere von 0,2 bis 1,1 Gew.?%,

jeweils bezogen auf das gesamte Mittel, enthdalt."

In der Sache kam die Prifungsabteilung zu dem Ergebnis,
dass die Erfordernisse von Artikel 123(2), 54 und

56 EPU erfiillt seien. Jedoch geniigten die abhingigen
Anspriiche 2 bis 9 aufgrund mangelnder Klarheit und

Knappheit nicht den Erfordernissen von Artikel 84 EPU.

Die Prifungsabteilung war in diesem Zusammenhang der
Auffassung, dass ein Anspruch, der sowohl ein
allgemeines Merkmal als auch eine spezifische
(bevorzugte) Ausfiihrungsart dieses Merkmals nenne,
gegen die Formerfordernisse von Regel 43(3)-(4) in
Verbindung mit Artikel 84 EPU verstoBe, was zu einem
Mangel an Klarheit fithre. Die Anspriiche 2-9 betrafen
jeweils nicht nur eine weitere besondere Ausfihrungsart
zum unabhédngigen Anspruch 1. Vielmehr wirden in diesen
Anspriichen zusatzlich zu der erstgenannten, als von
Anspruch 1 abhangig gekennzeichneten Ausfihrungsart
Jjeweils weitere bevorzugte Ausfiihrungsarten definiert,
wobei jede davon Jjeweils alle Merkmale der erst-
genannten Ausfiihrungsart umfasse. Diese Abhangigkeit

der zusatzlichen bevorzugten Ausfihrungsarten von der
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erstgenannten Ausfihrungsart (oder ggf. von mehreren
zuvor im Anspruch genannten Ausfihrungsarten) werde
aber nicht in Form weiterer abhédngiger Patentanspriiche
angezeigt. GemdR Regel 43(3) EPU sei es jedoch zwingend
erforderlich, dass eine spezifische Ausfihrungsart
eines Anspruchsmerkmals in einem separaten
Patentanspruch aufgefiihrt werden miisse, der in
Abhédngigkeit zu dem Anspruch mit dem vom Umfang her
breiteren Anspruchsmerkmal stehe. In der vorliegenden
Form sei unklar, ob die Unteranspriiche 2-9 nicht
weitere abhadngige Anspruchsgegenstande beinhalteten.
Ferner seien die Anspriiche nicht knapp gefasst im Sinne
von Artikel 84 EPU, da die darin als fakultativ
aufgefiihrten technischen Merkmale den Schutzumfang

nicht einschrankten und daher iberfliissig seien.

Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegriindung erklarte

sie, der bisherige Hauptantrag werde beibehalten.

In einer Mitteilung gemaB Artikel 15(1) VOBK erlauterte
die Kammer ihre vorlaufige Einschatzung und teilte
unter anderem mit, dass bezliiglich Anspruch 2 noch
Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU bestinden.

Eine mindliche Verhandlung fand am 26. Mai 2015 statt.
Dabei legte die Beschwerdefilthrerin einen neuen
Hauptantrag vor, der sich vom bisherigen Hauptantrag

lediglich durch Anderungen in Anspruch 2 unterschied.

Der geadnderte Anspruch 2 hat den folgenden Wortlaut:

"2. Mund- und Zahnpflege- und -reinigungsmittel nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dabk es 12 bis
60 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 50 Gew.-%, besonders

)

bevorzugt 17 bis 40 Gew.-% und insbesondere 20 bis
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35 Gew.-% Sorbit und/oder Glycerin und/oder 1,2-
Propylenglycol enthalt."

Im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 84 EPU
argumentierte die Beschwerdefiihrerin wie folgt:

Regel 43(3) EPU sei eine "kann"-Bestimmung, die
abhdngige Anspriiche erlaube, aber keinen Zwang auf-
stelle. Die Richtlinien fir die Prifung im Europaischen
Patentamt C-III, 4.9 betreffend fakultative Merkmale
stellten kein Verbot der von der Prifungsabteilung
gerigten Begriffe "vorzugsweise", "bevorzugt" und
"insbesondere" dar, sondern verlangten vielmehr eine
sorgfaltige Prifung im Einzelfall daraufhin, ob diese
Begriffe keine Unklarheit hervorrufen kdénnten. Dass

aus der beanstandeten Formulierung tatsachlich
Unklarheiten resultierten, welche das Verstandnis des
Gegenstandes erschwerten, fur welchen Schutz begehrt
werde, habe die Prifungsabteilung nicht dargelegt.
Vielmehr beschrankten sich die in der Zurlickweisungs-
entscheidung geriigten "Unklarheiten" einzig auf Zweifel

beziiglich der mdéglichen Zahl abhangiger Anspriiche.

Weiterhin sei die Beschwerdegebiithr zuriickzuzahlen, da
der Einwand und die Argumentation der Priifungsabteilung
zu Artikel 84 EPU im Widerspruch zu der sonst ublichen
Praxis des EPA stiinden, was aufgrund der Verletzung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes einen wesentlichen

Verfahrensmangel darstelle.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage des in der mindlichen Verhandlung vom

26. Mai 2015 als Hauptantrag vorgelegten Anspruchs-
satzes zu erteilen. Zudem beantragte sie die

Rickerstattung der Beschwerdegebiihr.
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Entscheidungsgriunde

1. Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

1.1 Der Gegenstand von Anspruch 2 des Hauptantrags wird
gestitzt von dem im Wortlaut identischen Anspruch 2 der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung in
Kombination mit Anspruch 3, wo der Konzentrations-

bereich 0,5 bis 3 Gew.-% bioaktives Glas offenbart ist.

1.2 Auch in Hinblick auf die Anspriiche 1 und 3 bis 9
sieht die Kammer keinen Anlass fiur Einwande unter
Artikel 123(2) EPU.

1.3 Somit erflillen die Anspriiche des geadnderten

Hauptantrags die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU.

2. Anforderungen von Artikel 84 EPU

2.1 In den Ansprichen 2 und 4 bis 9 des Hauptantrags

werden als fakultative Merkmale nach den Ausdricken
"vorzugsweise", "besonders bevorzugt" und "insbeson-
dere" bevorzugte Bereiche (im Hinblick auf Gew.-%,
Teilchengroble) oder bevorzugt auszuwahlende Komponenten
angegeben, die einen gegeniiber dem zuerst aufgefiihrten
obligatorischen Merkmal (breitester Bereich oder Klasse
von Komponenten) eingeschrankten Umfang aufweisen.
Anspruch 3 enthalt diese Konstruktion nicht selbst, ist

aber rickbezogen auf Anspruch 2.

2.2 Die von der Priifungsabteilung herangezogene
Regel 43(3) EPU beinhaltet kein Verbot einer solchen

Anspruchsformulierung.

Regel 43(3) EPU besagt, dass zu jedem Patentanspruch,
der die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergibt,

ein oder mehrere Patentanspriiche aufgestellt werden
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konnen, die sich auf besondere Ausfihrungsarten dieser

Erfindung beziehen.

Somit erlaubt die Regel die Aufstellung abhangiger
Patentanspriche, um besondere Ausfihrungsarten zu
beanspruchen. Dem Wortlaut der Regel ist aber weder zu
entnehmen, dass die Aufnahme fakultativer Merkmale in
einen Anspruch verboten ware, noch lasst sich aus ihm
ableiten, dass fiur jede besondere Ausfihrungsart, die
in den Ansprichen genannt werden soll, zwingend ein

separater abhdngiger Anspruch erstellt werden miisste.

Auch die ebenfalls von der Prifungsabteilung angefiihrte

Regel 43(4) EPU enthidlt keine einschldgige Bestimmung.

Regel 43(4) EPU gibt zundchst die allgemeinen
Formerfordernisse an abhadngige Anspriche an, stellt
sodann fest, dass es zuldssig ist, wenn abhangige
Anspriiche unmittelbar auf andere abhédngige Anspriiche
bezogen sind, und fordert schlieRlich, dass alle
abhdngigen Anspriiche, die sich auf einen oder mehrere
vorangehende Anspriiche beziehen, soweit wie moglich und

auf die zweckmaBigste Weise zusammenzufassen sind.

Fir die Frage, ob in den vorliegenden Ansprilichen 2
bis 9 durch die Aufnahme fakultativer bevorzugter
Ausfihrungsarten eine Mangel an Klarheit (Deutlichkeit)
oder Knappheit entsteht, ist Regel 43(4) EPU somit

nicht relevant.

Dass die Aufnahme fakultativer Merkmale in Patent-
anspriiche grundsatzlich méglich ist, wird durch die
Bestimmungen von Regel 43(3) und 43(4) EPU also nicht
in Frage gestellt. Daher ist lediglich zu prifen, ob
durch die im vorliegenden Fall fir die Anspriiche 2
und 4 bis 9 gewdhlte Form konkret ein Mangel an

Klarheit und/oder Knappheit entsteht.
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Diese Auffassung der Kammer stimmt im Ubrigen mit dem
iberein, was in den Richtlinien fiir die Prifung im
Europdischen Patentamt (Fassung vom April 2010; C-IIT,
4.9) im Hinblick auf fakultative Merkmale ausgefiihrt
wird, namlich:

A J

"Ausdriicke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie
z.B." oder "insbesondere" sind sorgfaltig darauf zu
prifen, ob sie keine Unklarheit hervorrufen. Ausdricke
dieser Art bewirken keine Beschrankung des Schutz-
umfangs des Patentanspruchs, d.h. das nach einem
derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und

gar fakultativ zu betrachten."”

Hieraus geht implizit hervor, dass die Einfligung
fakultativer Merkmale im Anschluss an die genannten
Ausdriicke nicht automatisch eine Unklarheit hervorruft,
sondern dass vielmehr im Einzelfall zu prifen ist, ob

eine Unklarheit entsteht.

Am Beispiel von Anspruch 2 ist demgemaB festzustellen,
dass die darin beanspruchten Zusammensetzungen 12 bis
60 Gew.-% der genannten Polyole (Sorbit und/oder
Glycerin und/oder 1,2-Propylenglycol) enthalten, wobei
Anspruch 2 somit als Unteranspruch eine bevorzugte

Ausfihrungsform des Hauptanspruchs definiert.

Von der Anmelderin als noch besser geeignet befundene
Zusammensetzungen enthalten 15 bis 50 Gew.-% der

genannten Polyole.

Von der Anmelderin als wiederum besser geeignet
befundene Zusammensetzungen enthalten 17 bis 40 Gew.-%

der genannten Polyole.

Von der Anmelderin als wiederum noch besser geeignet
befundene Zusammensetzungen enthalten 20 bis 35 Gew.-%

der genannten Polyole.
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Dabei stellen die Varianten mit 15 bis 50 Gew.-%,
17 bis 40 Gew.-% und 20 bis 35 Gew.-% progressiv
bevorzugte Ausfihrungsformen innerhalb des Unter-

anspruchs dar.

Da diese Zusammenhédnge gut verstadndlich sind, kann die

Kammer keinen Mangel an Klarheit feststellen:

- Der Anspruchsumfang ist mit dem breitesten

Konzentrationsbereich (12 bis 60 Gew.-%) eindeutig

definiert.

- Die weiteren genannten Bereiche sind bevorzugte
Bereiche. Im Hinblick auf Anspruch 2 handelt es sich
um fakultative Merkmale. Diese wurden laut Beschwerde-
flihrerin in den Anspruch aufgenommen, um mogliche

Rickzugspositionen anzugeben.

- Alternativ hatten die bevorzugten Konzentrations-
bereiche gemi&R Regel 43(3) EPU auch in separaten
abhdngigen Anspriichen aufgefithrt werden konnen. Die
bloBe Existenz einer solchen formalen Alternative kann
aber nicht zu konkreten Zweifeln beziglich der Zahl der

abhdngigen Anspriiche Anlass geben.

Analog wie fir Anspruch 2 erlautert sind auch die
schrittweise in den Anspriichen 4 bis 9 aufgefihrten
Einschrankungen zu verstehen, ohne dass dadurch ein

Mangel an Klarheit entstinde.

Im Hinblick auf die fehlende Knappheit wurde seitens
der Prifungsabteilung beanstandet, dass die als
fakultativ aufgefithrten technischen Merkmale den
Schutzumfang nicht einschrankten und daher tberfliissig

seien.

Aus Sicht der Beschwerdefilhrerin erfillen die
fakultativen bevorzugten Merkmale den Zweck, mogliche

Rickzugspositionen im weiteren Verfahren oder
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gegebenenfalls in einem Einspruchsverfahren

abzustecken.

Allgemein betrachtet ist es denkbar, dass sich die von
der Beschwerdefiihrerin gewadhlte Form im Vergleich mit
einem Anspruchssatz, der flir jedes zusdtzliche Merkmal
einen separaten abhangigen Anspruch enthdlt, in
bestimmten Fallen als weniger ibersichtlich erweisen
kénnte, insbesondere dann, wenn sehr viele zusatzliche

Merkmale unterzubringen sind.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die

Verwendung der fakultativen bevorzugten Merkmale sich
im vorliegenden Fall in vertretbaren Grenzen halt, da
die Verstdndlichkeit nicht beeintradchtigt und der zur
Analyse der Anspriiche erforderliche Aufwand durch die
Anwesenheit dieser Merkmale nicht in unzumutbarem Mabe

erhoht wird.

Die Kammer teilt aus den genannten Grinden die
Auffassung der Beschwerdefiihrerin, dass sich bei
Prifung der abhdngigen Anspriiche aufgrund der
enthaltenen fakultativen bevorzugten Ausfihrungsformen
kein beanstandungswiirdiger Mangel an Klarheit oder

Knappheit ergibt.

Die vorliegenden Anspriiche erfiillen somit die
Erfordernisse von Artikel 84 EPU.

Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1l)a) EPU)

Laut Regel 103 (l)a) EPU wird die Beschwerdegebiihr
zuriickgezahlt, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr
durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die
Rickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels

der Billigkeit entspricht.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel muss verfahrens-

rechtlicher Natur sein. Eine Fehlbeurteilung durch die
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erste Instanz wird in der Regel nicht als wesentlicher
Verfahrensmangel angesehen, der die Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr rechtfertigen wiirde (vgl. Recht-
sprechung der Beschwerdekammern des Europdischen
Patentamts, siebte Auflage, September 2013, IV.E.8.3.5)

Wie im Sachverhalt unter Punkt VII ausgefihrt, besteht
nach Ansicht der Beschwerdefihrerin der Verfahrens-
fehler der Prifungsabteilung im Wesentlichen in einer
unrichtigen Beurteilung des Klarheitserfordernisses,
die darauf zurilickzufiihren sei, dass die Anspruchs-
fassung im konkreten Einzelfall nicht sorgfaltig
geprift worden sei, was jedoch im Widerspruch zu den
Prifungsrichtlinien stehe und somit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz widerspreche. Zudem sei auch die
Heranziehung der Regel 43 (3) und (4) EPU nicht

geeignet, einen Klarheitseinwand zu begriinden.

Zunachst ist hierzu auszufiihren, dass die Kammer den

von der Prifungsabteilung erhobenen Klarheitseinwand

nicht teilt (vgl. oben Entscheidungsgriinde Nr. 2) und
daher im Ergebnis zu einer anderen Beurteilung

gelangte.

Dem Einwand der Beschwerdefiihrerin, dass sich die
Prifungsabteilung nicht mit dem konkreten
Anspruchswortlaut und den konkret beanspruchten
Gegenstanden auseinandergesetzt hat, kann die Kammer
jedoch nicht folgen. Die Prifungsabteilung gelangte bei
ihrer Prifung im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass die
durch die Verwendung der Ausdricke "vorzugsweise",
"besonders bevorzugt" und "insbesondere" definierten
bevorzugte Bereiche und Komponenten zu einer
unlberschaubaren Vielzahl méglicher Ausfiihrungsarten
pro Anspruch fihrten, die einen Klarheitseinwand
rechtfertigten. Dieser Einwand ist nach Ansicht der
Kammer grundsatzlich nachvollziehbar und erfolgte

offensichtlich in der Auseinandersetzung mit der
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konkreten Anspruchsfassung, die der Entscheidung
zugrunde lag. Allein aus der Tatsache, dass andere
Priifungsabteilungen in ahnlichen Fallen keinen
entsprechenden Einwand erhoben haben, kann jedoch kein
Verstol gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz abgeleitet
werden. Wie von der Beschwerdefithrerin selbst
vorgetragen, erfordern die Richtlinien eine sorgfaltige
Priifung, die auf die konkreten Umstdnde des Einzelfalls
abstellen. Es ist daher keinesfalls ausgeschlossen oder
abwegig, dass ein entsprechender Klarheitseinwand nach
einer Evaluierung der Umstédnde des Einzelfalls erhoben
werden kann. Auch wenn die Beschwerdekammer dem von der
Priifungsabteilung erhobenen Klarheitseinwand inhaltlich
nicht folgt, stellt das Vorgehen der Priifungsabteilung
weder eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
noch einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Auch

der Umstand, dass die von der Prifungsabteilung zur
Stiitzung des Klarheitseinwandes herangezogene

Regel 43 (3) und (4) EPU nach Auffassung der Kammer
hierzu nicht geeignet ist (vgl. oben Entscheidungs-
grinde Nr. 2.2 bis 2.4), kann an dieser

Schlussfolgerung nichts andern.

Daher kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die
Beschwerdegebithr nicht zurickzuzahlen ist, weil kein

wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuriickverwiesen mit der Anweisung, ein Patent auf der
Grundlage des in der mindlichen Verhandlung vom
26. Mai 2015 als Hauptantrag vorgelegten

Anspruchssatzes und einer noch anzupassenden

Beschreibung zu erteilen.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird

zuriickgewiesen.
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N. Schneider J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



