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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent

EP 1 865 998 wegen mangelnder Neuheit unter Artikel
101 (2) EPU zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel
100 (a) EPU wegen mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 54 und 56 EPU)
angegriffen worden. Ein zwischenzeitlich geltend
gemachter Einwand unter Artikel 100 (b) EPU wurde im

Lauf des Verfahrens wieder fallen gelassen.

Der unabhangige Anspruch 1 des Patents, auf dem die

angefochtene Entscheidung beruht, lautet wie folgt:

"Verwendung eines Reinigungsmittels, das wenigstens
zwel verschiedene Tenside enthdlt, ausgewdhlt aus
wenigstens zwel der drei Gruppen kationische,
nichtionische und amphotere Tenside, und
anwendungsfertig verdinnt in wdssriger LO6sung einen pH-
Wert von wenigstens 10,5 aufweist, zur Abtdtung/
Inaktivierung von Mikroorganismen ausgewdhlt aus der
Gruppe bestehend aus Bakterien, Viren und Pilzen beil

der maschinellen Desinfektion von Gegenstdnden."

In der angefochtenen Entscheidung berief sich die

Einspruchsabteilung auf die Dokumente:

Dla: WO 03/064580
D2: UsS 6,376,448



VI.

-2 - T 1385/15

Sie gelangte dabei zu der Auffassung, der unabhangige
Verwendungsanspruch 1 sei nicht neu gegeniliber dem
Dokument Dla, unter Berilicksichtigung von D2. Zwar
offenbarten weder Dla noch D2 fiir sich genommen alle
Merkmale des Anspruchs 1 des Patents. Nach Analyse der
Entscheidung G 6/88, die flir die Beurteilung der
Neuheit von Ansprichen, die auf eine zweite nicht-
medizinische Verwendung gerichtet sind, einschlagig
ist, kam sie aber zu dem Schluss, dass das Merkmal "zur
Abtotung von (...) Bakterien, Viren und Pilzen" nicht
geeignet sei, Neuheit gegeniiber Dla herzustellen. Diese
technische Wirkung der im Anspruch definierten
Reinigungsmittel sei nédmlich bereits aus D2 bekannt und
konne daher gemaB dem Leitsatz der G 6/88 (" (...) wenn
dieses technische Merkmal nicht bereits friher der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden ist") dem

Anspruch keine Neuheit wverleihen.

In ihrer Beschwerdebegriindung und im weiteren Verfahren
trat die Beschwerdefiihrerin dieser Auffassung entgegen.
Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin ist der
Anspruchsgegenstand weder in Dla noch in D2
vorbeschrieben. Die von der Einspruchsabteilung
vorgenommene Analyse sei von G 6/88 nicht gedeckt. Die
Bedingung des Leitsatzes aus G 6/88, das entsprechende
technische Merkmal diirfe nicht bereits friher der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden sein, beziehe
sich auf eine Kombination aller Merkmale des Anspruchs
in einer einzigen Offenbarung; dies gehe aus Punkt 8

der Entscheidungsbegriindung hervor.

Die Beschwerdegegnerin hingegen hielt die Analyse der

Einspruchsabteilung fliir korrekt. Des weiteren vertrat
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sie die Auffassung, Neuheit sei schon gegeniiber Dla
alleine nicht gegeben, da die in Dla beschriebene
Wirkung gegen Prionen auch eine Wirkung gegen etwa

Bakterien implizit offenbare.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die
Feststellung, dass der erteilte unabhangige Anspruch 1
und die von Anspruch 1 abhangigen Anspriiche den
Erfordernissen des Artikels 54 EPU geniigen, und die
Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Prifung (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragt die Beschwerdefihrerin die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie (in der
aufgefihrten Rangfolge) :
- die Feststellung der Neuheit beziiglich eines der
mit der Beschwerdebegriindung vom 11. September
2015 eingereichten Hilfsantrage 1 bis 3 sowie
die Zurickverweisung an die Einspruchsabteilung;
- die Aufrechterhaltung des erteilten Patents im
erteilten Umfang; oder
- die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang eines
der mit der Beschwerdebegriindung wvom
11. September 2015 eingereichten Hilfsantrage 1
bis 9.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die

Zurickweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.
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Neuheit (Artikel 54 EPU)

Anspruch 1 des erteilten Patents ist als
Verwendungsanspruch formuliert. Neuheit einer nicht-
medizinischen Verwendung wurde in den Entscheidungen

G 2/88 und G 6/88 analysiert und die Kriterien fiur die
Neuheitsbeurteilung derart formulierter Anspriche

festgelegt.

Der Leitsatz der Entscheidung G 6/88 lautet wie folgt

(Hervorhebungen durch die Kammer) :

"Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten
Stoffes flir einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der
auf einer in dem Patent beschriebenen technischen
Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, dass er
diese technische Wirkung als funktionelles technisches
Merkmal enthdlt; ein solcher Anspruch ist nach Artikel
54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses
technische Merkmal nicht bereits friiher der

Offentlichkeit zugdnglich gemacht worden ist."

Der entsprechende Teil der Leitsatze der Entscheidung

G 2/88 ist inhaltsgleich in englischer Sprache.

Der vorliegende Anspruch betrifft die Verwendung eines
Reinigungsmittels, das wenigstens zwel verschiedene
Tenside enthalt, ausgewahlt aus wenigstens zwei der
drei Gruppen kationische, nichtionische und amphotere

Tenside.

Dla offenbart unter anderem die Verwendung eines
solchen Tensidgemischs zur Destabilisierung von Prionen

bei der maschinellen Desinfektion von medizinischen
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Geradaten. D2 offenbart unter anderem die antibakterielle
Aktivitadt eines anspruchsgemdblen Tensidgemischs bei
manueller Reinigung von Oberflachen (siehe Beispiel 6

in Tabellen 1 und 4). Dies war unstrittig.

Der vorliegende Anspruch richtet sich nun auf die
Verwendung eines solchen Tensidgemischs zur Abtétung/
Inaktivierung von Mikroorganismen ausgewdhlt aus der
Gruppe bestehend aus Bakterien, Viren und Pilzen beil

der maschinellen Desinfektion von Gegenstidnden.

Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, das
funktionelle technische Merkmal, das den Anspruch wvon
Dla unterscheide, sei die Verwendung "zur Abtdtung/
Inaktivierung von Mikroorganismen ausgewdhlt aus der
Gruppe bestehend aus Bakterien, Viren und Pilzen". Alle
anderen Merkmale des Anspruchs seien in Dla offenbart.
Allerdings sei ja aus D2 bekannt, dass anspruchsgemalbe
Reinigungsmittel eine antibakterielle Wirkung haben.
Daher sei, im Gegensatz zu der im Leitsatz der G 6/88
definierten Erfordernis, das unterscheidende technische
Merkmal durchaus bereits frither der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden. Der Leitsatz verlange nicht,
dass die Offenbarung der durch dieses Merkmal
beschriebenen technischen Wirkung im Stand der Technik
in Kombination mit den anderen Merkmalen des Anspruchs

erfolgt sein miisse. Neuheit wurde daher verneint.

Nach Uberzeugung der Kammer ist die in der
angefochtenen Entscheidung vertretene Rechtsauffassung
von G 6/88 nicht gedeckt.

Zum Einen gehodrt es zu den Grundsatzen der
Neuheitsbeurteilung unter Artikel 54 EPU, dass zur
Aberkennung der Neuheit eines Anspruchs dessen

technischen Merkmale im Stand der Technik in
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Kombination offenbart sein missen (siehe etwa
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage,
Kapitel I.C.4 bis I.C.4.2). In G 6/88 selbst wird in
Punkt 8 der Entscheidungsgriinde ausgefiihrt, dass auf
mangelnde Neuheit nur erkannt werden kann, sollten alle
technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in
Verbindung miteinander der Offentlichkeit zugdnglich
gemacht worden sein. Auch wenn der Leitsatz dieses
Erfordernis nicht extra spezifiziert, so wird doch aus
der Entscheidung selbst klar, dass dies so zu verstehen

ist.

Die Kammer folgt daher der Ansicht der
Beschwerdefiihrerin, dass ein Neuheitseinwand nicht auf
die Kombination der Lehre der Dla und D2 gestiitzt
werden kann. Insbesondere kann eine gemdaBl G 6/88 als
funktionelles technisches Merkmal dienende technische
Wirkung des bekannten Stoffes nicht isoliert der D2
entnommen und mit den lbrigen, aus Dla bekannten
Merkmalen zu einer neuheitsschaddlichen Offenbarung

zusammengesetzt werden.

Die von der Beschwerdegegnerin angefilthrten
Entscheidungen T 254/93 und T 605/09 &dndern daran
nichts; diese Entscheidungen betrafen die Frage, ob ein
beanspruchter Effekt bereits implizit in jeweils einem
Dokument des Standes der Technik offenbart war, und
nicht die Kombination verschiedener Dokumente in der

Neuheitsanalyse.

Zum Anderen ist nach Ansicht der Kammer das
funktionelle technische Merkmal im Sinne der G 6/88 im
vorliegenden Fall auch nicht die antimikrobielle

Aktivitat der Zusammensetzungen an sich.
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Die Beschwerdefiilhrerin hat mit Recht darauf verwiesen,
dass G 6/88 die technische Wirkung des bekannten
Stoffes nicht isoliert, sondern bei der beschriebenen
Verwendungsweise betrachtet (Punkt 8.2 der
Entscheidungsgriinde) . Zusammenfassend wird in G 6/88
dargelegt, dass das neuheitsbegriindende funktionelle
technische Merkmal darin besteht, eine technische
Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang zu erzielen
(Punkt 9 der Entscheidungsgriinde). Im vorliegenden Fall
ist daher das funktionelle technische Merkmal die
antimikrobielle Aktivitat im Zusammenhang mit der im
Anspruch genannten maschinellen Desinfektion wvon
Gegenstanden. Dieses Merkmal ist in D2 nicht offenbart,
und kann diesem Dokument deshalb ohnehin nicht

entnommen werden.

Die Beschwerdegegnerin hatte zwar argumentiert, das
bloRe Einbringen eines Verfahrensmerkmals in den
Verwendungsanspruch ("maschinell") andere nichts daran,
dass die beanspruchte Wirkung des Stoffes
(antimikrobiell) fir sich gesehen neu sein miisse. Das
Verfahrensmerkmal miisse daher bei der
Neuheitsbetrachtung ignoriert werden. Dieses Argument
verkennt allerdings die Natur des funktionellen
technischen Merkmals, wie es in G 6/88 definiert wurde.
Im vorliegenden Anspruch besteht dieses Merkmal eben
nicht ausschlieBlich in der aus dem Zusammenhang
genommenen antimikrobiellen Aktivitat der
Tensidmischungen, sondern in dieser Aktivitat bei
anspruchsgeméafer Verwendung, d. h. bei der maschinellen

Desinfektion von Gegenstéanden.

Ein weiterer, davon unabhédngiger, Streitpunkt war, ob
Dla bereits fiir sich genommen eine antimikrobielle,

insbesondere antibakterielle Wirkung der im



- 8 - T 1385/15

vorliegenden Anspruch verwendeten Tensidmischungen

offenbart.

Diese Frage wurde in der angefochtenen Entscheidung

verneint (siehe Punkt 2.3 der Entscheidungsgriinde) .

Die Beschwerdegegnerin beruft sich in ihrer
Argumentation insbesondere darauf, dass Dla an
verschiedenen Stellen den Ausdruck "Desinfektion"
benutzt, der nach allgemeinem Verstandnis, und auch
nach der Offenbarung der Dla selbst (siehe Seite 3,
Zeilen 6-9), einen sterilen Zustand zur Folge hat. Da
die zu desinfizierenden Gegenstande vor dem
Reinigungsprozess bakteriell belastet waren, sei auf
diese Weise eine antibakterielle Wirkung der
eingesetzten Tensidzusammensetzungen offenbart.
Speziell sei auf Seite 8, Zeilen 16-20 von einer
"erfindungsgemdlen Reinigung/Desinfektion" die Rede,
die nach dem Vorspiilen und vor einer Thermodesinfektion
durchgefiihrt werde. Deshalb sei die desinfizierende
Wirkung auch nicht ausschlieBlich dem abschliellenden

Thermodesinfektionsschritt zuzuschreiben.

Die Kammer folgt in dieser Frage jedoch den von der
Beschwerdefihrerin vorgebrachten Argumenten. Dla
schreibt an keiner Stelle eine desinfizierende Wirkung
ausdricklich einer Mischung zweier unterschiedlicher
Tenside zu, wie vorliegend beansprucht. In der
allgemeinen Beschreibung wird die beanspruchte Wirkung
immer nur "einem Tensid" zugeschrieben (etwa Seite 3,
letzter Absatz). Die Rolle zuséadtzlicher optionaler
Tenside besteht in der Lésungsvermittlung (Seite 4,
Zeilen 22-34). Im Ausfihrungsbeispiel, in dem eine
Tensidmischung verwendet wird, wird die Desinfektion

der abschlieRenden Hitzebehandlung zugeschrieben.
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2.6 Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die
Offenbarungen von Dla und D2 die Neuheit des
unabhangigen Anspruchs 1 und der davon abhangigen

Anspriche nicht in Frage stellen konnen.

3. Zurickverweisung

Die angefochtene Entscheidung beschaftigt sich
ausschlieRlich mit der Frage der Neuheit des
unabhdngigen Anspruchs 1. In diesem Punkt war der
Beschwerdefithrerin aus den oben angefihrten Griinden

recht zu geben.

Die Beschwerdegegnerin hat bezlglich einer mdglichen
Zurickverweisung keine Antradge gestellt. Die Kammer
gibt daher dem Hauptantrag der Beschwerdefiithrerin statt
und verweist die Angelegenheit unter Artikel 111 EPU
zur weiteren Priifung des Einspruchs an die

Einspruchsabteilung zurilick.
Uber die Zulassung bzw. Gewdhrbarkeit der vorliegenden

Hilfsantrage der Beschwerdefithrerin braucht somit nicht

entschieden zu werden.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung an die

Einspruchsabteilung zurilickverwiesen.



Die

C. Rodriguez Rodriguez

Geschaftsstellenbeamtin:

(ecours
qdes brevegg
2
[/E'a”lung auy®
Spieog ¥

o,
?O %é//) 3 A\?
® 9 \)8
‘9./? (Z'J/g,, op as\.x\:%,a'@

eyy + \
P.

Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt

T 1385/15

Der Vorsitzende:



