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Sachverhalt und Antréage
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Gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, das

eur opédi sche Patent mt der Verdffentlichungsnunmer

0 514 644 in vollem Unfang zu w derrufen, wurde von der
Pat ent i nhaberi n Beschwer de ei ngel egt.

Der angef ochtenen Entschei dung | agen die erteilten
Anspriche 1 bis 5 zugrunde, deren erster Anspruch w e
folgt lautete:

"Hol zschutzm ttel, enthaltend ei ne Kupferverbi ndung und
ei n Al kanol am n, dadurch gekennzei chnet, dalR es
zusat zl i ch eine Triazol ver bi ndung und ei nen Enul gat or
enthalt und der Gehalt der Kupferverbindung 2,50 bis

45 Gew. - % des Al kanolamins 5,00 bis 50 Gew. -% der

Tri azol ver bi ndung 0,25 bis 15 Gew. - % und des Enul gators
0,5 bis 30 Gew. -% betragt."

Anspruch 2 richtete sich auf eine bevorzugte

Ausf ihrungsart des Hol zschutzmttel s gemald Anspruch 1;
Anspruch 4 auf eine Inpréagnierldsung enthaltend ein

Hol zschut zm ttel gemdl3 Anspruch 1. Die Anspriche 3 und 5
war en auf Verfahren zum Schutz von Hol z, bzw. Verfahren
zum | npr &gni eren von Hol z unter Verwendung des

Hol zschutzm ttel s gemalR Anspruch 1 gerichtet.

Es waren Ei nspruchsgrinde genmald Arti kel 100 a), b) und
c) EPU geltend gemacht worden. ImHinblick auf die

Ei nspruchsgriinde nach Artikel 100 b) und c) EPU war die
Ei nspruchsabt ei | ung der Auffassung, dalR di ese der

Auf recht erhal tung des Patents nicht entgegengestanden
hatten. Betreffend den vorgebrachten Ei nspruchsgrund
nach Arti kel 100 a) wrde festgestellt, der CGegenstand
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der Anspriche 1, 3, 4 und 5 sei zwar neu, beruhe aber im
Hi nblick unter anderem auf die fol genden Entgegen-
hal t ungen ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit:

El-7: EP-A-0 252 366

El-8: The International Research G oup on Wod
Preservation, 20th Annual Meeting, Finland,
22-26 May 1989; A. Valcke: "Suitability of
Propi conazol e (R 49362) as a new generati on wood-
preserving fungicide", pages 1-17 (Docunent
No. | RG WP/ 3529).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit wurde
festgestellt, dalR die Konbination der in Anspruch 1
genannten Bestandteile imH nblick auf die Aufgabe, ein
wei teres Hol zschutzm ttel bereitzustellen, naheliegend
war, so dall der geltend genmachte, aber nicht eindeutig
auf gezei gt e synergistische Effekt der Konbination von
Kupf er ver bi ndungen mt Triazol verbi ndungen lediglich ein
Bonus- Ef f ekt gewesen wér e.

Am 7. Dezenber 1999 hat ei ne mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekanmer stattgefunden.

Die schriftlich und mindlich vorgetragenen Argunente der
Beschwer def hrerin | assen sich wie fol gt zusanmenfassen:

- Aufgabe des Patentgegenstands sei die Bereitstellung
von Hol zschutzmtteln, die eine besonders gute
W r kung gegen Basi di onyceten aufwei sen, ohne dal} bei
der fungi ziden Wrksankeit und den wi chtigen
anwendungst echni schen Ei genschaften Nachteil e
auftreten.
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- Losung der bestehende Auf gabe sei die beanspruchte
Vi er er konbi nati on, wobei di e angegebenen
Konzentrati onsberei che kei nen techni schen Beitrag
| ei sten wirden.

- Es sei fraglich, ob von El-7 als néchstliegendem
Stand der Techni k auszugehen sei. Dort wirden neben
Cu/ Al kanol am n Tri butyl zi nnver bi ndungen ei ngeset zt,
die eine vollig andere Struktur hatten als die im
Streitpatent eingesetzten Triazole.

- Warum der Fachmann aus El-8 den Schl u3 hatte zi ehen
sollen, Triazole anstelle von Tributyl zi nn-
ver bi ndungen in den Systenen gemal3 El -7 ei nzuset zen
sei nicht nachvol | zi ehbar.

- Ni cht zuletzt sei die erfinderische Tatigkeit des
beansprucht en Gegenstands auch durch den
synergi stischen Effekt begrindet, wie er in demmt
der Beschwer debegr indung ei ngerei chten Versuchs-
beri cht aufgezeigt sei.

\Y/ Di e Beschwer degegneri nnen haben fol gende Argunente zu
den Ei nspruchsgrinden vorgebracht:

- Di e beanspruchte Vi ererkonbi nati on gemald Anspruch 1
sei urspringlich nicht offenbart gewesen.

- El -7 sei nachstliegender Stand der Technik. Ein
Ersatz der hier verwendeten Tri butyl zi nnver bi ndungen
durch ©6kol ogi sch weni ger bedenkliche Verbi ndungen sei
durch einen Erlald der Europdi schen Konm ssion im
Jahre 1989 (8. Anderung zu 76/ 769/ EEC) ununganglich
gewor den.

0465. D N



VI,

VI,

0465. D

- 4 - T 0160/ 97

- D e vorgeschl agene LOsung der bestehenden Aufgabe sei

far den Fachmann in Kenntnis von El-8 naheliegend
gewesen, da er aus den bekannten Fungi zi den

sel bstverstandlich diejenigen als M schungspart ner
ausgewahlt hatte, die eine gute Wrkung gegen

Basi di onycet en besitzen.

- Dar tiber hi naus wirden die Ubermttelten Daten zeigen,

dall di e best ehende Aufgabe nicht i mgesanten
Anspruchsberei ch gel st sei

- Ein synergistischer Effekt trete, wenn uberhaupt,
dann nur bei der Konbi nati on von definierten
Wrkstoffen in definierten Verhéaltnissen auf.

Mt der Ladung zur mindlichen Verhandl ung wurde die
Beschwer def Ghreri n darauf aufnmerksam genmacht, dal3 die
Kammer Zwei fel habe, ob den Feststell ungen der

angef ocht enen Ent schei dung i m Hi nblick auf

Arti kel 100 c) EPU gefol gt werden konne.

Dar auf hi n hat di e Beschwerdef Ghrerin in der mindlichen
Ver handl ung ei nen neuen Satz von vier Ansprichen als
Basis fUr einen Hilfsantrag eingereicht. Anspruch 1

| aut et e:

"Hol zschutzm ttel auf der Basis von Kupferverbi ndungen
und Al kanolamn (sic) die

a) eine Triazolverbindung und ei nen Enul gat or oder

b) eine Triazol verbi ndung, einen Emul gator und ei ne
Phosphoni unver bi ndung ent hal t en,



- 5 - T 0160/ 97

wobei die CGehalte der Kupferverbindung 2,50 bis 45 Gew. -
% des Al kanolam ns 5,00 bis 50 Gew. -% der

Tri azol verbi ndung 0,25 bis 15 Gew. -% des Enulgators 0,5
bis 30 Gew. -% und der Phosphoni unver bi ndung 2,5 bis 40
Gew. - % betragen. "

Di e Ubrigen Anspriche entsprachen sachlich den erteilten
Ansprichen 3 bis 5.

Di e Beschwerdef Ghrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents wie erteilt oder

hi | f swei se auf der Gundl age des in der mindlichen

Ver handl ung Uberreichten H | fsantrags.

Di e Beschwer degegneri nnen haben wahrend des
Beschwer deverfahrens i hre Ei nspriche zurickzogen.

Ent schei dungsgr Giinde

I mHi nblick auf Artikel 114 (1) EPU kann die Kamer die
angef ocht ene Ent schei dung nur aufheben, wenn die im

bi sheri gen Verfahren vorgebrachten Ei nspruchsgrinde der
Aufrechterhal tung des Patents nicht entgegenstehen.
Daher nmu3 di e Kamrer di e von der Beschwerdegegneri nnen
vor gebracht en Ei nwdnde bertcksi chti gen, auch wenn diese
i hre Ei nspriche zurickgezogen haben.

Haupt ant r ag

2.

0465. D
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I m Beschwer dever f ahren wurde di e Vereinbarkeit des
Anspruchs 1 mit Artikel 100 c) EPU bestritten und
vorgetragen, die darin genannten Konzentrationsbereiche
sei en nur im Zusanmenhang mt einer Zusammenset zung

of fenbart, die zw ngend ein Phosphoniunsalz enthalt. D e
Beschwer def ihrerin hat argunentiert, die imErteil ungs-
verfahren ei ngef thrten Konzentrati onsangaben wirden

kei nen techni schen Beitrag zum Gegenstand der Erfindung
| ei sten und i hre Bei behaltung in Anspruch 1 sei daher im
Hi nbl i ck auf die Entscheidung G 1/93 der G ol3en

Beschwer dekammer (ABlI. EPA 1994, 541,

Ent schei dungsfornmel Nr. 2) kein Verstold gegen

Artikel 100 c) EPU.

Die Kanmer halt es nicht fur erforderlich, die Frage der
Ver ei nbarkeit von Anspruch 1 mit Artikel 100 c) EPU hier
nadher zu untersuchen, da die Beschwerde, w e nachstehend
erl dutert, aus ei nem anderen G und kei nen Erfol g haben
kann. Di e Kammer kann bei dieser Sachl age zugunsten der
Beschwer def ihrerin unterstellen, dall Anspruch 1 die
Erforderni sse des Artikels 100 ¢) EPU erfillt.

Erfinderi sche Tatigkeit

Das Streitpatent betrifft Hol zschutzm ttel auf Basis
anor gani scher Kupferverbi ndungen mt Al kanol am nen al s
Konpl exbi | dner (siehe Seite 2, Zeilen 7 bis 8). In
Uberei nstimmung mit der Einspruchsabteil ung betrachtet
di e Kammer al s nachstli egenden Stand der Techni k die
Lehre gemalR El -7, welche ahnliche Systene offenbart
(Seite 2, Zeilen 9 bis 11).

Di e Beschwerfihrerin hat geltend genacht, Aufgabe des
Streitpatents sei es, Hol zschutzmttel bereitzustellen,
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wel che eine gute Wrksankeit gegeniber hol zzer st 6r enden
Basi di onycet en aufwei sen, ohne dafd hinsichtlich der

W rkung gegentber anderen Pilzen oder bei den
anwendungst echni sch wi chti gen Ei genschaften Nachteile
auftreten wirden (siehe Streitpatent Seite 2, Zeilen 3
bis 11 und Ei ngabe vom 11. April 1997, Seite 2,

Absatz 2).

Di e oben formulierte Aufgabe wurde jedoch im Stand der
Techni k gemalR El -7 bereits gel 6st. Dort wurde gefunden,
dal3 di e genannten Nachteile nicht auftreten, wenn die
Hol zschutzm ttel auf Basis von Kupferverbi ndungen und
Al kanol am nen eine Tributyl zi nnver bi ndung und ei nen
Enul gator enthalten (siehe Seite 2, Zeilen 1 bis 21).
Gegenuber der O fenbarung gemalR El -7 kann di e Kammer
jedoch in Ubereinstimmung mit der angefochtenen

Ent schei dung di e Auf gabe darin sehen, ein weiteres

Hol zschutzm ttel mt den genannten Ei genschaften zur
Ver f igung zu stellen.

Al's Losung der bestehenden Aufgabe schl agt das
Streitpatent ein Hol zschutzmttel vor, welches eine
Kupf er ver bi ndung, ein Al kanol am n, eine Triazol -
ver bi ndung und ei nen Enul gator enthalt. Es i st
unbestritten, dal die gemal3d Anspruch 1 vorgeschl agene
Losung sich von EI-7 i mwesentlichen nur durch die
Anwesenheit einer Triazol verbi ndung anstelle einer

Tri butyl zi nnver bi ndung unt erschei det. Das zusat zliche
Mer kmal der Mengenverhal tnisse ist fir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit nicht relevant, da sich die
beansprucht en Zahl enber ei che wei tgehend mt denjeni gen
des Standes der Techni k gemald El -7 Uberschnei den.
Auf3er dem hat di e Beschwerdef Uhrerin sel bst vorgetragen,
dalR di ese keinen Beitrag zur Erfindung |eisten (siehe
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Punkt 2.1).

Di e Kammer kann mt der Beschwerdefihrerin nicht darin
Uberei nsti men, dall es nicht naheliegend sei, die

Tri butyl zi nnver bi ndung i m Hol zschutzm ttel gemal3 El-7
durch ei ne Triazol verbi ndung zu ersetzen.

Di e Beschwerdefuhrerin hat nicht bestritten, dal3 kurz
vor demPrioritatstag des Streitpatents der Gebrauch von
Zi nnver bi ndungen auf grund ei ner von der Européi schen
Konmmi ssi on erl assenen Richtlinie aus 6kol ogi schen

G unden ei nzuschr danken war (vgl. hierzu Eingabe der

Ei nsprechenden Hi ckson International Plc vom

25. August 1997, Seite 4, Punkt 14). Dies nmuf3te den
Fachmann zwangl aufi g dazu veranl assen, die

Or ganozi nnver bi ndungen in den bekannten Hol zschut z-
mtteln gemald El -7 durch o6kol ogi sch weni ger bedenkliche
Ver bi ndungen mt nbglichst &hnlichem Wrkungsspektrum zu

erset zen.

Es i st auch unbestritten, dal die gute Wrkung der

Tri azol e gegen Basi di omyceten schon | ange bekannt war

(si ehe auch Beschwer debegr indung vom 10. April 1997,
Punkt 6). Die Kamrer hat nicht Ubersehen, dal sich die
Tri butyl zi nnver bi ndungen von den Triazol en strukturel
stark unterschei den. Es mag auch sein, dall das in ElI-8
erwdhnt e Referenzfungi zid TBTN, ei ne O ganozi nn-

ver bi ndung, Uublicherweise als Standard und Basis fur die
Bewertung von Fungi ziden in Hol zschutzmitteln dient. D e
Beschwer def ihrerin hat jedoch nicht in Abrede gestellt,
dal3 di e Druckschrift aufgezeigt hat, dal die Wrksankeit
des Triazols Propiconazol m ndestens so gut ist we

di ej eni ge der Tributyl zi nnver bi ndung TnBTO (Bi s-

tributyl zinnoxid) (siehe Seite 9, letzter Absatz).
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Die Kammer halt es daher fur sel bstverstandlich, dal der
Fachmann in Kenntnis der Ergebni sse der Untersuchungen
in El-8 den Versuch unternomren hatte, die O ganozinn-
ver bi ndungen in den Hol zschutzmttel n gemalR El -7 durch
Propi conazol zu ersetzen. Diese Triazol verbi ndung wird
auch im Streitpatent verwendet, siehe Seite 2, Zeile 41
und Beispiele 1 bis 4. Die vom Streitpatent

vor geschl agene LOosung der bestehenden Aufgabe ist somt
das Ergebnis einer durch den Stand der Techni k
nahegel egt en Vor gehenswei se.

Das Argunent der Beschwerdef Uhrerin, der Fachmann héatte
wegen anwendungst echni scher Bedenken den Stand der
Techni k gemal3 El -8 ni cht herangezogen, weil dort das
Triazol nur in |dsungsmttel haltigen und nicht in
wasser basi erten Systenen untersucht worden sei, ist
nicht stichhaltig. ElI-8 weist bereits in der

Zusammenf assung darauf hin, dal3 die untersuchte

Tri azol ver bi ndung (Propi conazol) sowohl in | dsungs-
mttelhaltigen als auch in wasserbasi erten Rezepturen
stabil war. Somt hatte der Fachmann kei nen G und
anzunehnen, dall der Ersatz von Tributylzinn imaus El-7
bekannt en Hol zschutzm ttel durch Propiconazo
anwendungt echni sche Nachteil e nach sich zi ehen wirde.

Di e Kanmer kann dem Vortrag der Beschwerdef Uhrerin nicht
fol gen, das beanspruchte Hol zschutzmttel sei eine
Auswahl erfi ndung. Die Kamer stinmmt mt der
Beschwer def Uhrerin darin Uberein, dald sich die

Ei genschaften ei nes konpl exen Gesantsystens nicht in

j edem Fal | aufgrund der bekannten Ei ngenschaften der

ei nzel nen Bestandteil e vorhersagen | assen (siehe dazu

Ei ngabe der Beschwerdef dhrerin vom 10. April 1997,

Punkt 8). Imvorliegenden Fall handelt es sich jedoch
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bei m Ei nsatz des Triazols Propi conazol um di e Verwendung
ei nes handel subl i chen Fungi zi ds, dessen Ei gnhung

al l gemein fur den gewlnschten Zweck, nadmich als
Ersatzstoff fur Bis-tributylzinnoxid, in EI-8 deutlich
herausgestel It worden war. Di e Auswahl des betreffenden
Mttels war daher | ogisch, auch wenn theoretisch aulder
Propi conazol noch andere Fungi zide in Betracht gekomren
waren. Aufgrund der gemal3 El-8 zu vernutenden Ei gnung
des Wrkstoffs Propiconazol bedurfte es lediglich eines
Rout i neversuchs, umdie Wrkung der im Streitpatent

vor geschl agenen Fornmulierung festzustellen. D e Kanmer
st somt davon Uberzeugt, dall ein Fachmann ei nen
derartigen Versuch durchgefihrt hatte und dabei zu ei nem
Hol zschutzm ttel gemall Anspruch 1 des Streitpatents

gel angt ware.

I n Anbetracht der Lehre von EI-8 nuf3te daher ein
Fachmann auf dem Gebi et der Hol zschutzm ttel nicht
erfinderisch tatig werden, um Propiconazol fir die
Losung der bestehenden Auf gabe auszuwéhl en. Es kann
deshal b dahi ngestel It bl ei ben, ob die nachgereichten
Ver gl ei chsversuche tatsachlich ei nen zusatzlichen
(synergi stischen) Effekt belegen. Die Kamrer benerkt in
di esem Zusamenhang, dal3 di e Beschwer def dhrerin sel bst
festgestellt hat, dall Hol zschutzmttel konpl exe

Mehr konponent ensyst ene si nd, deren W rkungswei se zum
Bei spi el bereits durch die zur Formulierung verwendeten
Hlfsmttel beeinflul3t werden kann (siehe

Beschwer debegr tndung vom 11. April 1997, Seite 5,

| etzter Absatz). Daraus schliel3t die Kanmer, dal

Ef fekte, die eventuell in einzel nen Beispielen

auf gezei gt wurden, nicht unbedi ngt geei gnet sind, um

gl aubhaft zu machen, dal3 vergl ei chbare Wrkungen mt

all en Hol zschutzmittel n erhalten werden konnen, die
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beansprucht werden.

4. Aus den oben dargel egten G inden stellt die Kamrer fest,
daR die Hol zschutzm ttel gemall Anspruch 1 nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imSinne des Artikels 56
EPU beruhen. Dem Haupt antrag kann daher nicht
st att gegeben wer den.

Hi | fsantrag

5. Der Hilfsantrag kann aus densel ben G und ni cht
st at t gegeben wer den.

Die Kammer stellt zunéchst fest, dalR der Wortl aut des
Anspruchs 1 ndglicherweise in sich wderspruchlich ist.
Di e Kammer nimmt j edoch di e Erkl arung der Beschwerde-
fuhrerin als Gundl age fur die Auslegung des Anspruchs
an. Demach soll der vorliegende Anspruch 1 als eine
Zusammenf assung der Anspriche 1 und 2 des Streitpatents
zu verstehen sein. Er unfal3t also den, w e dargel egt,

ni cht erfinderischen Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird ent schi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
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S. Hue R K. Spangenberg
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