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Orientierungssat z:

1. Stiatzt sich die einsprechende Beschwerdefdhrerin vor Abl auf
der Frist zur Beschwerdebegrindung nur auf einen einzigen

G und (hier mangel nde O fenbarung, Artikel 83 EPU), ohne die
von der ersten Instanz zu anderen Patent hi nderungsgr iinden
getrof fene Entschei dung zu bestreiten, dann ist das

Beschwer deverfahren grundsatzlich auf diesen G und beschrankt.
Dies fol gt aus anal oger Anwendung der Entscheidung G 9/91, QJ
EPA 1993, 408, wonach ein Einsprechender grundsatzlich auf die
G unde beschrankt ist, die er vor Ablauf der Einspruchsfri st
angegeben hat, es sei denn, die Gegenpartei stimt zu, dal

wei tere G unde behandelt werden. Die Ei nfidhrung weiterer

G inde in das Beschwerdeverfahren, w e mangel nde Neuheit und
erfinderische Tatigkeit des Anspruchgegenstandes, |iegt daher
i m Ermessen der Beschwerdekammer, gegebenenfalls mt

Zusti mung der Cegenpartei.

2. Ein erstmalig in der mindlichen Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer gestellter Antrag, auch mangel nde
erfinderische Tatigkeit des Anspruchsgegenstandes zu
behandel n, stellt jedenfalls dann einen Verfahrensm Bbrauch
dar, wenn di e Beschwerdefihrerin eine Mtteilung der
Beschwer dekanmer unbeantwortet |[&Rt, in der die Parteien nmehr
al s ein hal bes Jahr vor der Verhandl ung darauf hi ngew esen
wur den, dal} sich diese auf die D skussion mangel nder

O fenbarung (Artikel 83 EPU) beschranken werde. Ein sol cher
Antrag wird von der Beschwerdekamer nicht zugel assen
(Sachverhalt und Antrage, Punkt V. und Entschei dungsgr inde,
Punkte 1.1 bis 1.4).
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Sachverhalt und Antréage

2319.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung, das europdi sche Patent
Nr. O 457 965 in geédnderter Form aufrechtzuerhalten

Der angefochtenen Entscheidung lag ein Satz von
7 Ansprichen zugrunde, dessen unabhangi ger Anspruch 1
fol genden Wortl aut hat:

"1. Schwachschaunendes, fl Ussiges Maschi nen-Waschmttel,
dadur ch gekennzei chnet,

dal3 der tensidische Anteil aus

5 bis 30 % Al kyl pol ygl ycosi d,

5 bis 30 % Fettal kohol et her car boxyl at,

5 bis 30 % Seife und

0 bis 3 % anderen Tensi den

besteht."

CGegenstand der Anspriche 2 bis 7 sind weitere
Ausgest al tungen des Mttels nach Anspruch 1

I n ei nem Ei nspruchsschriftsatz war der Wderruf des
Patents in vollem Unfang aufgrund von Artikel 100 a) EPU
wegen mangel nder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
und aufgrund von Artikel 100 b) EPU wegen mangel nder
Ausf Uhr bar keit beantragt worden.

Di e Ei nspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung fest, dafl}

- der Cegenstand der Anspriche sowohl neu als auch
erfinderisch sei;

- die imAnspruch 1 enthaltenen Prozentangaben sich nur
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auf das gesante Waschm ttel bezi ehen kdnnen; und

- di e beanspruchte Erfindung fur einen Fachmann daher
ausf uhr bar sei.

Di e gegen di ese Entschei dung ei ngel egte Beschwerde wurde
ausschlielB3lich damt begrindet, dal3 di e beanspruchte
Erfi ndung wegen mangel nder O fenbarung fir den Fachmann
ni cht ausf ihrbar sei.

Die am 28. Novenber 2000 zur Post gegebene Mtteilung
der Kammer, mt der die Parteien unter anderem
informert wurden, dal3 sich die mindliche Verhandl ung
auf eine Di skussion der mangel nden O f enbarung des
angegri ffenen Patents beschranken werde, blieb
unbeant wort et .

Di e von der Beschwerdefdhrerin (Ei nsprechende) sowohl
mindl i ch al s auch schriftlich vertretene Auffassung | &t
sich wie fol gt zusamrenf assen:

- Die imAnspruch 1 enthaltenen Prozentangaben bezdgen
sich sprachlich auf die vier Konponenten, aus denen
der tensidische Anteil des beanspruchten Waschmttels
best ehe. Da sich die Mengen der vier Konponenten
ni cht auf 100 % sondern maxi mal auf 93 % erganzten,
sei ein dem Anspruch entsprechendes Waschm ttel fur
den Fachmann nicht herstell bar;

- di e Beschrei bung | ehre, dalR die i mbeanspruchten
Waschm ttel eingesetzte Tensidm schung i m
wesent | i chen aus Al kyl pol ygl ykosi den,

Fett al kohol et her car boxyl aten und Sei fen best ehe
(Seite 2, Zeilen 16 und 17). Jedoch werden in der
Beschrei bung die fur diese Tensi de anzuwendenden
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Konzentrationen einerseits auf die Tensidm schung
(Seite 2, Zeilen 18 bis 24), andererseits auf das
gesante Waschmittel (Seite 3, Zeile 18 und Seite 4,
Zeilen 6 und 17) bezogen;

- wahrend di e Tensi dkonzentrati onen in den Bei spi el en
der Tabellen 1 und 2 des Streitpatents mt der Wah
des gesanten Waschmittels als Bezugsbasis fur die
fraglichen Prozentangaben verei nbar seien, hatten die
Tensi dkonzentrati onen in den Beispielen der Tabelle 3
des Streitpatents die Wahl des gesanten tensidi schen
Anteils als Bezugsbasis gestutzt; die Streichung
di eser Tabelle 3 vor der ersten Instanz sei
wi | I karlich gewesen;

- angesi chts der w dersprichlichen Beschrei bung sei es
daher fir den Fachmann nicht noglich, die fur die
Her st el l ung der erfindungswesentlichen Tensi dm schung
not wendi gen Konzentrati onen der einzel nen Tensi d-
konmponente zu identifizieren und di e beanspruchte
Erfi ndung auszuf ohren.

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) hat im
wesent | i chen vorgetragen, dalR sich die i mAnspruch 1

ent hal t enen Prozent angaben auf das gesanmte Waschmittel
bezdgen, was der Fachmann unm ttel bar der Beschrei bung
habe ent nehnmen kénnen, und dal3 di e beanspruchte

Erfi ndung daher fir den Fachmann ausf Ghr bar gewesen sei.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

D e Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen oder das Patent auf Basis eines ersten
oder zweiten Hlfsantrags jeweils mt demmt Schreiben
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vom 6. Oktober 1997 geanderten Anspruch 1 aufrecht-
zuer hal ten

An der am 10. Juli 2001 abgehal tenen nindlichen

Ver handl ung | ehnte di e Kammer den Antrag der
Beschwer def Uhrerin ab, die erfinderische Tatigkeit des
beansprucht en Gegenstandes di skutieren zu durfen.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindet e der
Vor si t zende di e Entschei dungen der Kammer.

Ent schei dungsgr tinde

1.1

2319.D

Ver f ahr ensfragen

| mvorliegenden Fall war die Beschwerde alleine darauf
gest it zt worden, die Ei nspruchsabteil ung habe die
Erfordernisse des Artikels 83 EPU i m H nblick auf das
Streitpatent falsch beurteilt.

Die von der ersten Instanz im H nblick auf die Neuheit
und die erfinderische Tatigkeit des beanspruchten
Cegenst andes getrof fene Entschei dung wurde in der
Beschwer debegr tndung ni cht bestritten.

Spatestens als die Parteien von der Kanmer nehr als ein
hal bes Jahr vor der mindlichen Verhandl ung schriftlich

informert worden waren, dafl sich die nundliche

Ver handl ung angesi chts der Beschwerdebegrindung auf die
Abhandl ung der unter Artikel 83 EPU erhobenen Ei nwande

beschr danken werde, hatte di e Beschwerdefihrerin weitere
Ei nwédnde gel tend machen kénnen. (Ob di ese dann auch

ber Gcksi chti gt worden waren, kann dahi ngestellt

bl ei ben.)
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D e Beschwerdefdhrerin hat i m Gegensatz dazu erstmals in
der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmmer beantragt, die
mangel nde erfinderische Tatigkeit des beanspruchten
Cegenst andes di skutieren zu dirfen.

Di es hat die Kammer abgel ehnt.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern des
EPA i st di e Beschwerde gegen die Entschei dung der ersten
| nstanz Gegenst and des Beschwerdeverfahrens; diese
Beschwer de nmuf3 begrindet sein (siehe G 4/93, ABI. EPA
1995, 875, Punkt 9 und die im ABI. EPA noch nicht
veroffentlichte G 1/99, Punkt 6.4).

Ei ne Beschwer debegr indung entspricht den Erfordernissen
des Artikels 108, Satz 3 EPU, wenn sie die G lnde

angi bt, aus denen di e angefochtene Entschei dung, nach
Auf f assung der Beschwerdef dhrerin, keinen Bestand haben
kann (siehe z. B. J 22/86, ABI. EPA 1987, 280, Punkt 2;
T 220/ 83, ABlI. EPA 1986, 249, Punkt 1).

Damt gewahrl ei stet di e Beschwerdebegrindung, dal3 alle
Beteiligten und die Kamrer zum fruhest nbgli chen
Zei t punkt di e i mBeschwerdeverfahren abzuhandel nden
Punkt e erkennen und vorbereiten kdnnen.

AuBerdem i st nach dem G undsatz des ordnungsgenéfien
Verfahrens eine Partei verpflichtet, rechtzeitig vor der
niundl i chen Ver handl ung di e zur Stidtzung ihrer Antrége
vor zubri ngenden Tatsachen und Beweismttel der
Cegenseite zur Kenntnis zu bringen

Di es i st schon aus verfahrensdkonon schen G lnden
erforderlich.
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Stiatzt sich daher die Beschwerdefihrerin vor Ablauf der
Fri st zur Beschwerdebegrindung nur auf einen einzigen
G und (hier mangel nde O fenbarung, Artikel 83 EPU), ist
das Beschwer deverfahren grundsatzlich auf diesen Gund
beschrankt. Dies fol gt aus anal oger Anwendung der

Ent scheidung G 9/91, QJ 1993, 408 (Punkte 6, 16 und 18),
wonach ein Ei nsprechender grundsatzlich auf die G lnde
beschrankt ist, die er vor Ablauf der Einspruchsfrist
angegeben hat, es sei denn, die Gegenpartei stimt zu,
dalR weitere G unde behandelt werden. Di e EinfUhrung
weiterer G inde in das Beschwerdeverfahren, we

mangel nde Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
Anspruchgegenst andes, |iegt daher im Ernessen der
Beschwer dekanmer, gegebenenfalls mt Zustinmung der
Cegenpartei .

Fall s neue Beweismttel, Tatsachen oder Antrage, die
durchaus fruher vorgebracht werden konnten, erstmals in
der mindl i chen Verhandl ung vorgetragen werden, |iegt
aulBerdem ei n Verfahrensm Bbrauch vor, den di e zustéandi ge
| nstanz des EPA nach Artikel 114 (2) EPU unterbinden
kann (siehe G 4/92, ABlI. EPA 1994, 149, Punkte 5 bis 7),
wobei di e Entschei dung Uber die Zul assigkeit des spat
Vor gebrachten unter anderemimLichte einer effizienten
Ver f ahr ensdur chf Ghrung getroffen werden nmuf3 (siehe die
imABI. EPA nicht verdffentlichte T 633/97, Punkt 2.2).

Da der Antrag der Beschwerdefihrerin erstmals in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kammer gestellt wurde,
waren di e von der Beschwerdef Uhrerin angesprochenen
wei t er en Pat ent hi nderungsgr tinde und di e zur Stitzung
di eser Grunde vorzubri ngenden Tat sachen oder

Bewei smttel bis zu di esem Zeit punkt sowohl der
Beschwer degegnerin als auch der Kammer unbekannt.
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Di e D skussion di eser Patenthi nderungsgrinde in der
mindl i chen Ver handl ung hatte daher zw ngend und m t
unvor her sehbaren Konsequenzen den Verfahrensabschl ul3
verzogert.

Bei dieser Sachlage war die erstmalige Geltendmachung
wei t er er Pat ent hi nderungsgrtnde in der nundlichen
Ver handl ung vor der Kanmmer nicht zuzul assen.

Di e Kanmer hat auch kei ne Veranl assung von der
Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
durch di e Ei nspruchsabteil ung abzuwei chen. Ei ne nadhere
Begr tndung hierfiur ist unter den gegebenen Urst anden

ni cht erforderlich.

Somt ist die Beschwerde auf Fragen hinsichtlich
mangel nder O f enbarung (Arti kel 83 EPU) beschrankt.

Haupt antr ag

2.1

2319.D

Mangel nde O f enbarung (Arti kel 83 EPU)

Cenmald dem Anspruch 1 des Streitpatents besteht der
tensi di sche Anteil des beanspruchten Maschi nen-
Waschm ttel s aus

5 bis 30 % Al kyl pol yglycosid, 5 bis 30 %
Fett al kohol et hercarboxylat, 5 bis 30 % Seife und
0 bis 3 % anderen Tensi den.

We di e Beschwerdef ihrerin beanstandet hat, beziehen
sich die imAnspruch 1 enthaltenen Prozentangaben
sprachlich auf die vier Komponenten, aus denen der
tensi di sche Anteil des beanspruchten Waschmttels
besteht. D ese Prozentangaben mif3t en daher so gewahlt
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sein, dalR sie stets eine Erganzung auf 100 % zul assen.
Da sie sich aber maxi mal auf 93 % ergénzen, sind in
diesem Fal | die Prozentangaben fir di e Tensi dkonponenten
of fensichtlich fal sch, was der Fachmann unm ttel bar
erkennt .

We bereits in nehreren Entschei dungen der Beschwerde-
kammern des EPA festgestellt wurde, ist ein solcher
Anspruch unklar (T 2/80, ABI. EPA 1982, 149, Punkt 3 der
Ent schei dungsgrinde und T 13/83, ABI. EPA 1984, 428,
Punkt 2 der Entschei dungsgrinde).

Da Artikel 84 EPU jedoch kein Einspruchsgrund i m Sinne
des Artikels 100 EPU ist und diese fal schen

Prozent angaben bereits in der erteilten Fassung des
Anspruchs 1 enthalten waren, kann di eser Mangel von der
Kanmer nicht bertcksichtigt werden. Viel nehr nmul3 der
Anspruch so ausgel egt werden, und zwar unter Bezugnahne
auf di e Beschrei bung, dalR er technisch sinnvoll wrd.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern des
EPA darf daruber hinaus die O fenbarung einer Erfindung
nicht allein vomlnhalt der Patentanspriche her
beurteilt werden, sondern es missen hierzu auch die
Beschrei bung und Zei chnungen (wenn vor handen)
herangezogen werden (siehe z. B. T 14/83, ABI. EPA 1984,
105, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde).

Ei ne Erfindung wére dann ausrei chend of fenbart, wenn ein
Fachmann sie anhand al ler dieser Ofenbarungsmttel in
der gesanten Breite des von den Ansprichen bestimten
Schut zber ei chs ausf ihren kann. Der von den Ansprichen
besti mmt e Schutzbereich ist in dieser H nsicht nach
Artikel 69 (1) EPU im Lichte der Beschrei bung auszul egen
(G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Punkte 4 und 5; G 6/88, ABI
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EPA 1990, 114, Punkt 3).

Aus alledemfolgt, dall i mvorliegenden Fall der Fachmann
di e Beschrei bung zu Rate zu zi ehen hat, sowohl um
Anspruch 1 technisch sinnvoll auszul egen, als auch um
festzustell en, ob die beanspruchte Erfindung (so we sie
sich in Zuge der Auslegung darstellt) ausfihrbar ist.

Nach der Lehre der Beschrei bung | ag der Erfindung des
Streitpatents di e Aufgabe zugrunde, eine

Tensi dkonbi nati on fur schwachschaunmende Waschmtte
bereitzustell en, wel che zwi ngend aus drei

Tensi dkonponenten, d. h. Al kyl pol ygl ycosi den,

Et her car boxyl aten und Sei fe besteht und, wenn gewinscht,
kl ei nere Mengen weiterer Tenside enthalten kann (siehe
Seite 2, Zeilen 16, 17, 37 und 38).

Cowohl di e Beschrei bung des Streitpatents auf Seite 2,
Zeilen 18 bis 24 den fehlerhaften Wortl aut des

Anspruchs 1 wi ederholt, lehrt sie auf Seite 3, Zeile 18
und Seite 4, Zeilen 6 und 17, dal die zw ngend

vor geschri ebenen Tenside in bestimten Mengen, bezogen
auf das gesante Waschmttel, anwesend sein nussen. D e

j eweiligen Prozentangaben sind mt jenen des Anspruchs 1
i denti sch.

D e Wahl des gesanten Waschmttels als Gundl age fiar die
Prozent angaben wird von den Ausf dhrungsbei spi el en der
Tabellen 1 und 2 gestitzt, w e auch di e Beschwerde-
fahrerin in der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer

ei nger aunt hat.

Nach Uberpriufung der vor der ersten |Instanz gestrichenen
Bei spi el e der Tabelle 3 kommt die Kammer aul3erdem zum
Ergebni s, dalRR die dort angegebenen Tensi dkonzentrati onen
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weder mt einer Wahl des gesanmten Waschmttels noch mt
der Wahl der gesanten Tensi dm schung al s Bezugspunkt fdr
di e Prozent angaben verei nbar sind. Daher wurden diese
Bei spi el e vor der ersten Instanz zu Recht gestrichen.

2.6 Di e Kanmer schliel3t daraus, dald nach Berlcksi chti gung
der einzigen konsistenten technischen Lehre der
Beschrei bung der fachkundi ge Leser, der nicht am
Wortlaut klebt, sondern den technischen Sinn eines
Textes zu erfassen sucht, sofort die imAnspruch 1
ent hal t enen Prozent angaben auf das gesante Waschmttel
bezogen hatte.

Dall Waschm ttel, die unter einen in dieser Wise

ausgel egten Anspruch 1 fallen, fur einen Fachmann ni cht
herstel | bar seien, hat die Beschwerdefthrerin nicht

gel tend genmacht. Di e Kamer kann auch kei ne Unst ande
erkennen, die Zweifel an der Herstell barkeit sol cher
Waschmittel begrinden konnten.

Daraus folgt unmttel bar, dal di e beanspruchte Erfindung

imStreitpatent so beschrieben ist, daR sie der Fachmann
ausf thren kann.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

2319.D Y A
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G Rauh P. Krasa

2319.D



