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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Beschwerdefithrerin (Einsprechende)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Patent

EP 2 150 515 unter Artikel 101 (2) EPU zuriickzuweisen.

Der Einspruch war gemdB Artikel 100(a), (b) und (c) EPU
mit mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU), mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU), mangelnder
Ausfithrbarkeit (Artikel 83 EPU) und unerlaubten
Anderungen (Artikel 123(2)) EPU begriindet worden.

Das folgende Dokument ist fiir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D1: W02005/015998

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die
vorgebrachten Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung
des Patents nicht entgegenstiinden. Insbesondere seien
die Patentanspriiche nicht Ergebnis einer unerlaubten
Auswahl aus den urspriinglichen Anmeldeunterlagen
(Artikel 123(2) EPU), bildeten aber eine neue Auswahl
aus D1 (Artikel 54 EPU), die fiir den Fachmann auch in
Kombination mit D2 nicht nahegelegt war (Artikel 56
EPU) . Ebenso sei die beanspruchte Erfindung ausreichend
offenbart worden. Der Einspruch wurde daher

zurickgewiesen.

In ihrer Beschwerdebegriindung brachte die
Beschwerdefilhrerin unter anderem vor, die Anspriiche des
erteilten Patents seien nicht neu gegeniliber dem

Dokument DI1.



VI.

VIT.

VIIT.
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Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise

beantragte sie mindliche Verhandlung.

In ihrer Beschwerdeerwiderung brachte die
Beschwerdegegnerin zu dieser Frage vor, bei den in den
Anspriichen des erteilten Patents definierten
Zusammensetzungen handele es sich um eine neue Auswahl
aus D1, die dort so nicht vorbeschrieben sei. Dies sei
von der Einspruchsabteilung zu Recht so festgestellt

worden.

Sie beantragte, die Beschwerde zuriickzuweisen.
Hilfsweise beantragte sie, das Patent in gednderter
Form auf Basis eines der Hilfsantrage 1-13, eingereicht
mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.
Hilfsantrag 1 war bereits Bestandteil des

Einspruchsverfahrens.

Die Kammer erlieR am 15. Dezember 2020 eine Mitteilung
unter Artikel 100(2) EPU, in denen die Parteien iiber
die vorlaufige Einschatzung der Sach- und Rechtslage

durch die Kammer informiert wurden.

Die Kammer war insbesondere der vorlaufigen Meinung,
dass Neuheit gegeniiber D1 nicht gegeben sei. Mit einer
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und dem

Widerruf des Patents ware daher zu rechnen.

Mit Ladung vom 17. Juni 2021 wurden die Parteien
antragsgemall fliir den 2. Juni 2022 zu einer miindlichen

Verhandlung geladen.
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IX. Mit Schreiben vom 30. Juni 2021 nahm die
Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mindliche

Verhandlung zurick.

X. Mit Schreiben vom 7. Juli 2021 wurde daher der
Verhandlungstermin von der Kammer aufgehoben. Die
Parteien wurden informiert, dass das Verfahren

schriftlich fortgefihrt wirde.

XTI. Weitere Eingaben seitens der Beschwerdegegnerin
erfolgten nicht; die Beschwerdefiihrerin bekraftigte mit
Schreiben vom 14. Juli 2021 ihren Hilfsantrag auf
Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung, sollte das

Patent nicht antragsgemal widerrufen werden.

XIT. Der unabhangige Anspruch 1 des erteilten Patents hat
folgenden Wortlaut:

"Mittel, umfassend
a) wenigstens einen Wirkstoff zur Pflanzenbehandlung;
und

b) wenigstens einen alkoxylierten Alkohol der Formel

(IIa)

R=0- (CpH2m0) g= (ChH210) x= (C2H40) =2 (I1a),
worin

R fiir C;-C7-Alkyl steht;,

m fiir 2 oder 3 steht;,

q fiir 0, 1, 2 oder 3 steht;

n fir eine ganze Zahl von 3 bis 16 steht;

x fir einen Wert von 1 bis 100 steht;,

y grofBBer als 0 ist und fir einen Wert bis 100
steht;

x+y einem Wert von 10 bis 30 entspricht; und
Z fur Wasserstoff oder C;-C3-Alkyl steht
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wobel das Gewichtsverhdltnis von Komponente b) zu

Komponente a) grofBer als 1 ist."

Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat
folgenden Wortlaut:

"Mittel, umfassend

a) wenigstens einen Wirkstoff zur Pflanzenbehandlung;
und

b) wenigstens einen alkoxylierten Alkohol der Formel
(IIT)

R=0-(CpH2m0) g= (C3HgO) x= (C2H40) y=2 (IIa),

worin

fir C;-Cy,-Alkyl steht;
fiir 2 oder 3 steht;

fiir 0, 1, 2 oder 3 steht;,

filir einen Wert von gréBer als 5 bis 100 steht;

NoXx oQ 30X

fiir einen Wert von 1 bis 100 steht;
x+y einem Wert von 10 bis 30 entspricht,; und
7 fir Wasserstoff oder C;-C3-Alkyl steht

wobel das Gewichtsverhdltnis von Komponente b) zu

Komponente a) grofBer als 1 ist."

Der unabhangige Anspruch 1 der Hilfsantrdge 2-7 beruht
auf Anspruch 1 des erteilten Patents, wobei der
Wirkstoff a) sukzessive spezifischer definiert wird,

und zwar in der folgenden Weise:

"wobeil der Wirkstoff ein Pestizid ist" (Hilfsantrag 2)
"wobei der Wirkstoff ausgewdhlt ist unter Fungiziden,
Herbiziden und Insektiziden" (Hilfsantrag 3)

"wobel der Wirkstoff ein Fungizid ist" (Hilfsantrag 4)
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"wobei der Wirkstoff ein Fungizid, ausgewdhlt unter
Aniliden, Triazolopyrimidinen, Strobilurinen und
Triazolen ist" (Hilfsantrag 5)

"wobei der Wirkstoff ein Fungizid ausgewdhlt unter
Boscalid, Carboxin, Metalaxyl, Oxadixyl, 5-Chlor-7-(4-
methylpiperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluorphenyl)
[1,2,4]triazol[1,5-a]-pyrimidin, Azoxystrobin,
Pyraclostrobin, Dimoxystrobin, Trifloxystrobin,
Fluoxystrobin, Picoxystrobin, Orysastrobin,
Epoxiconazol, Metconazol, Tebuconazol, Flusilazol,
Flugquinconazol, Triticonazol, Propiconazol, Penconazol,
Cyproconazol und Prothioconazol, ist" (Hilfsantrag 6)

"wobei der Wirkstoff Epiconazol ist" (Hilfsantrag 7)

Der unabhangige Anspruch 1 der Hilfsantrdge 8-13
basiert in analoger Weise auf dem unabhangigen Anspruch

1 des Hilfsantrags 1.

Entscheidungsgriunde
1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist
statthaft. Von der Beschwerdegegnerin liegt kein Antrag
auf miindliche Verhandlung vor, dieser wurde ja nach
Erhalt der Ladung zurickgenommen. Der Hilfsantrag auf
mindliche Verhandlung der Beschwerdefiihrerin ist
angesichts der ihrem Hauptantrag entsprechenden
Entscheidung zum Widerruf des Patents gegenstandslos.
Die Kammer hat die Parteien in ihrer gemaB Regel 100 (2)
EPU ergangenen Mitteilung iber die Entscheidungsgriinde
informiert und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben,
so dass auch das rechtliche Gehdr gemaB Artikel 113(1)
EPU gewahrt ist.
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3. Das Patent beschaftigt sich mit Pflanzenschutzmitteln.
Die beanspruchten Mittel enthalten neben einem
Wirkstoff insbesondere einen alkoxylierten Alkohol, der
als Adjuvans zur Beschleunigung der Wirkstoffaufnahme

dient, siehe [00206].

Patent wie erteilt

4. Neuheit (Artikel 54 EPU)

4.1 D1 offenbart ebenfalls Pflanzenschutzmittel, die
alkoxylierte Alkohole als Adjuvans zur Beschleunigung
der Wirkstoffaufnahme enthalten, siehe etwa Seite 2
Zeilen 4 bis 43. Als Wirkstoffe werden Fungizide

verwendet.

4.2 Die Frage der Neuheit gegeniiber D1 fokussiert sich im
wesentlichen darauf, ob die auf Seite 7, Zeile 38 bis
Seite 8 Zeile 9 der D1 offenbarten Alkoholalkoxylate
unter Formel (II) in der Definition der Komponente b)
des Anspruchs 1 des Patents fallen, oder ob der
zweifellos bestehende Uberlappungsbereich als neue
Auswahl aus D1 gesehen werden kann. Das beanspruchte
Merkmal der Mengenverhdltnisse der Alkoholalkoxylate
(b) zu den Wirkstoffen (a) wvon grdéBer als 1 ist in D1
hingegen eindeutig in allgemeiner Weise offenbart

(siehe Seite 32 Zeilen 8/9 oder Anspruch 2).

Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung zu
dem Schluss, im lberlappenden Bereich ware eine neue

Auswahl aus D1 getroffen worden.

4.3 Die Kammer mochte zundchst feststellen, dass die
Verbindungen in dem betreffenden Absatz der D1 (Seite 7
Zeilen 38ff) als Ausfiihrungsform offenbart sind. Fallen

diese Verbindungen unter Anspruch 1 des Patents, so ist
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der Anspruch nicht neu, gleichgiiltig ob D1 auch noch
andere, nicht unter den Anspruch fallende
Ausfihrungsformen offenbart. Diesbezliglich wiirde eine
von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte "Auswahl", nur
bereits in D1 beschriebene Ausfihrungsformen auswahlen

und ware jedenfalls nicht neuheitsbegriindend.

Die PO-EO-Blockalkoxylate, die auf Seite 7 in Zeile 44
beschrieben sind, entsprechen folgender Formel

(Nomenklatur von D1):
R®0- (C3HgO) x— (C2H40) y-H

Dabei betragt die Summe von x und y in der Regel 1,5
bis 30, vorzugsweise 2,5 bis 21 und insbesondere 5 bis
14.

R6 ist gemaR der allgemeinen Formel (II) auf Seite 6 Cs
—C30—Alkyl oder C5—C3O—Alkenyl .

Dieser Rest wird auf Seite 8, Zeilen 28ff. noch weiter
prazisiert als verzweigter Alkylrest. Aus den
bevorzugten Definitionen fir R’ und R® dort errechnen
sich Alkylreste von Cg-Cig, insbesondere Cg-Ciy; als

besonders bevorzugt wird ein Cip-Rest angegeben.

Dieser Ausfihrungsform der D1 entsprechen im
vorliegenden Anspruch 1 Verbindungen fir (Nomenklatur
des Patents) g=0, n=3 und Z=H, also Verbindungen der

Formel:
R-0-(C3HO) x= (C2H40) y—-H

Dabei ist fiir R C;-Cy-Alkyl vorgesehen. Die Summe von x

und y betragt 10-30.
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Dieser Bereich des Anspruchs Uberlappt daher mit der

Offenbarung von DI.

Eine Gruppe von chemischen Verbindung ist dann neu,
wenn sie sich von den Verbindungen im Stand der Technik
durch ein neues Merkmal abhebt, das dort nicht
vorbeschrieben ist (siehe etwa T 12/90, Punkte 2.6 und
2.7 der Entscheidungsgriinde). Andernfalls wiirde ja
einfach bestehender Stand der Technik patentiert, ohne
diesem eine neue Information hinzuzufigen. Dies ist mit

dem Sinn und Zweck des Artikels 54 EPU unvereinbar.

Im vorliegenden Fall von Verbindungen, die in Form

einer Markush-Formel definiert sind, kann ein solches
neues Merkmal nur ein Strukturelement sein. Ein neues
strukturelles Element ist aber im Uberlappungsbereich

mit D1 im vorliegenden Hauptanspruchs nicht definiert.

Die beanspruchte Summe aus x und y ist mit 10-30 im
gleichen Bereich wie in D1 mit 1-30; auch die
bevorzugten Bereiche der D1 (2,5-21, 5-14) fallen
zumindest mit einzelnen Endpunkten in den beanspruchten
Bereich hinein. Dieses Merkmal kann keine Neuheit

begrunden.

Die Alkylgruppe R des beanspruchten Alkoholrests hat
eine Lange von 1-7, wahrend in D1 5-30, 6-16, 8-12 oder
10 offenbart ist, in aufsteigender Praferenz. Bei
diesen Definitionen fallen die Untergrenzen der ersten
beiden in den beanspruchten Bereich. Daraus kann man
hochstens schlieRen, dass die vorliegend beanspruchten
Verbindungen zwar in D1 weniger bevorzugt, aber doch
offenbart sind. Neuheit entsteht durch dieses Merkmal

ebenfalls nicht.
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Es werden also vorliegend bereits im Stand der Technik
beschriebene Verbindungen beansprucht, ohne die
beanspruchte Gruppe von Verbindungen durch ein

unterscheidbares Strukturelement davon abzuheben.

Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, die Wahl von R
als Cq-Cy-Alkyl widerspreche den bevorzugten
Definitionen der D1; es mUsse daher auf eine neue
Auswahl aus den in D1 offenbarten Verbindungen erkannt
werden. Dies ist zum Einen nur teilweise richtig; es
wird darauf hingewiesen, dass auch Cg-Cig-Alkyl in D1
bevorzugt ist. Zum Anderen lédsst sich die Offenbarung
von D1 eben nicht nur auf dessen bevorzugte Bereiche
reduzieren. Auch weniger bevorzugte Bereiche sind als

solche offenbart.

Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin vorgebracht, auch
fiir die Wahl der Summe x+y als 10-30 mliisse der Fachmann
entgegen der Lehre der D1 handeln. Dieses Argument kann
ebenfalls nicht {iberzeugen, da ja auch die bevorzugten
Bereiche der Offenbarung der D1 mit je einem Endpunkt

in den beanspruchten Bereich hineinfallen.

Sowohl der beanspruchte Wert fir R, als auch der fir
x+y sind in D1 bereits in bevorzugter Weise

beschrieben.

Nach Uberzeugung der Kammer sind daher die Anspriiche
des Patents von D1 im Uberlappungsbereich
neuheitsschaddlich getroffen. In diesem
Uberlappungsbereich wurde zwar eine Auswahl aus den in
D1 in Form einer Markush-Formel beschriebenen
alkoxylierten Alkoholen in dem Sinne getroffen, dass
ein kleinerer Bereich beansprucht wird. Die
ausgewahlten alkoxylierten Alkohole sind aber in D1

bereits beschrieben. Eine derartige Auswahl bekannter
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Gegenstande kann einem Anspruch keine Neuheit

verleihen.

Hilfsantrag 1

5. Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die flir die Neuheitsdiskussion gegeniiber D1 relevanten
Verbindungen von Anspruch 1 des Hilfsantrags sind
Verbindungen (III) fir g=0 und Z=H, d. h. Verbindungen

der Formel

R-0- (C3HgO) x— (C2H40) y—H

Die einzige zusatzliche Bedingung im Vergleich zu den
oben diskutierten Verbindungen des Hauptantrags besteht

darin, dass jetzt x>5 verlangt wird.

D1 beschreibt in der relevanten Passage (Seite 7 Zeile
38 bis Seite 8 Zeile 10) Werte fiir x von 0,5 bis 10,
vorzugsweise 0,5 bis 6, und insbesondere 1-4. Sowohl
der allgemein offenbarte Wert wie auch der bevorzugte
Wert fallt in den beanspruchten Bereich. Neuheit ist
daher ebenso wenig gegeben wie fiir die Verbindungen des

Hauptantrags.

Hilfsantrdge 2-7 und 8-13

6. Neuheit (Artikel 54 EPU)

6.1 Die unabhangigen Anspriche der Hilfsantrage 2-7 bzw.
8-13 basieren auf den unabhédngigen Ansprichen des
erteilten Patents bzw. des Hilfsantrags 1, in denen
sukzessive die Bedeutung des Wirkstoffs a) in

konvergenter Weise spezifiziert wird, namlich von
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"Pestiziden" allgemein in Hilfsantrdgen 2 bzw. 8 zu

"Epiconazol" in Hilfsantragen 7 bzw. 13.

Die alkoxylierten Alkohole b), die, wie oben
ausgefiihrt, aus D1 bereits bekannt sind, sind gegeniliber
den Hauptanspriichen des erteilten Patents bzw. des

Hilfsantrags 1 unveréandert.

In D1 wird Epiconazol allgemein als mdglicher Wirkstoff
genannt, siehe Anspruch 27, und auch in den Beispielen
verwendet. Dieses Merkmal tradgt daher zur Neuheit

gegenliber D1 nichts bei.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren auch keine
Argumente vorgetragen, weshalb die Einschrankungen in
den Hilfsantrdgen 2-13 flir die Neuheitsbeurteilung

gegenliber D1 relevant sein sollten.

Der Gegenstand der Hilfsantrage 2-13 ist daher

ebenfalls bereits in D1 vorschrieben.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Patent schon
wegen mangelnder Neuheit nicht auf Basis der
vorliegenden Anspruchssatze aufrechterhalten werden
kann. Auf die anderen vorgebrachten Einspruchsgriinde

braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.

Das Patent ist daher gemal Artikel 101 (2) bzw. 101 (3)

(b) EPU zu widerrufen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

werdeks
M eh m,
) paischen py, /7))
%Q;%s@x“ g, %oy &

D

&

4
/:7/99”‘”"3 auny®
Spieog ¥

%,
b

C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



