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Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das

eur opai sche Patent Nr. 0 566 583 w derrufen worden war,
Beschwer de ei ngel egt. Das Patent war auf die

i nt ernational e Annel dung PCT/ EP91/ 02366 unt er

| nanspruchnahme einer Prioritat vom 8. Januar 1991
erteilt worden. Es betrifft leicht |8sliche Prefdlinge
enthaltend I nhaltstoffe von Waschmtteln und ein
Verfahren fir deren Herstellung.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent wegen

mangel nder Neuheit und mangel nder erfinderischer

Tati gkeit, sowi e aufgrund mangel nder O f enbarung und
unzul 4ssiger Erweiterung (Artikel 100 a), b) und c) EPU)
angegri ffen worden.

In i hrer Entschei dung war di e Einspruchsabteilung zur
Auf f assung gel angt, dalR di e Gegenstande der erteilten
unabhangi gen Anspriche 1 und 13 bzw. der geéanderten
unabhangi gen Anspriche 1 und 13 genmal3 Hi | fsantrag der
Pat enti nhaberin nicht neu waren.

Mt der Beschwerde beantragte die Beschwerdefihrerin die
Aufrechterhal tung des Patents wie erteilt (Hauptantrag).

Di e zwei unabhangi gen Anspriche 1 und 13 des erteilten
Patents |lauten wie folgt:

"1l. Rieselfahige und | agerbest andi ge gr obkdrni ge
Pref3l i nge, enthaltend |Inhaltsstoffe von Wasch- und/ oder

Rei nigungsmtteln in konzentrierter Form hergestellt
durch forngebendes Verpressen ei nes weni gstens



0229.D

- 2 - T 0748/ 97

wei t gehend honogeni si erten feinkdrni gen Vorgem sches der
| nhal t sstof fe, dem auch bei Rauntenperatur fl ssige
Konponenten in geringen Mengen zugesetzt sein kdnnen,
dadurch gekennzei chnet, dalR sie haftfest verbundene
trockene Gem sche mt Schittgew chten von weni gstens
5009/ 1 aus

a) feinkoérnigen Inhaltsstoffen ohne ausgepréagte Haft-
bzw. Kl eberei genschaften mt

b) feinkornigen Inhaltsstoffen mt Haft- bzw
Kl eber ei genschaften ent hal t en,

durch forngestaltendes Verpressen bei nmali g erhodhten
Tenper at uren, wobei Quttenperaturen von 80°C nicht
uberstiegen werden, ohne Ei nw rkung wesentlicher
Scherkrafte, die zu einer substantiellen Verschm erung
imPrinzip schm erf&higer Mschungsbestandteile fuhren
konnten, auf das feinkodrnige Gut hergestellt worden sind
und

c) Luft in mkrodisperser Verteilung imPreldling
enthalten und eine innere Qberflache - bestimt mttels
Quecksi | berporosinmetrie - von wenigstens 1 n¥/ g

auf wei sen. "

und

"13. Verfahren zur Herstellung der Pref3linge nach ei nem
der Anspriche 1 bis 12, dadurch gekennzei chnet, dal3 man
di e Konponenten a) und Kl eberkonponente b) unter sol chen
Bedi ngungen weni gstens weit gehend honogen zu ei nem

| ockeren Vorgenm sch verm scht, unter denen noch keine
ausgepr agt verfestigende Kl eberfunktion auftritt, dabei
di e gewinschtenfalls mtverwendet en Fl lGissi gkonponent en
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ei nm scht und das Vorgem sch bei nbglichst weitgehendem
Ausschl u3 von Scherkraften auf dessen Haupt masse unter

Ei nschl u3 m krodi sperser Luft zu Prefldlingen verpreldt,
wobei eine innere Qoberflache - bestinmmt mttels
Quecksi | berporosinetrie - von wenigstens 1 nt/g generiert
und Schittergew chte von weni gstens 500 g/l eingestellt
wer den. "

Mt Schrei ben vom 19. Oktober 2001 |egte die
Beschwer def iUhrerin vier neue Anspruchsatze als
H | fsantrage 1 bis 4 vor.

Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich von dem
erteilten Anspruchssatz hauptsachlich dadurch, dal3 das
Mer kmal "wenigstens 1 nt/g" in den beiden unabhéngi gen
Ansprichen 1 und 13 durch "wenigstens 1,5 n¥/ g" ersetzt
wur de.

Der zweite Hilfsantrag unterschei det sich von dem
erteilten Anspruchssatz hauptsachlich dadurch, dal3 das
Merkmal "wenigstens 1 n¥/ g" in den beiden unabhangi gen
Ansprichen 1 und 13 durch "weni gstens 2 nf/g" ersetzt
wur de.

Der dritte H I fsantrag unterschei det sich von dem
erteilten Anspruchssatz hauptsachlich dadurch, dal3 das
Merkmal "wenigstens 1 n¥/ g" in den beiden unabhangi gen
Ansprichen 1 und 12 (entspricht Anspruch 13 des

Haupt antrags) durch "im Bereich von etwa 3 - 5 nt/g"
ersetzt wrde.

Der vierte H I fsantrag unterschei det sich von dem

erteilten Anspruchssatz hauptsachlich dadurch, dal3 das
Merkmal "wenigstens 1 n¥/ g" in den beiden unabhangi gen
Ansprichen 1 und 13 durch "wenigstens 1,5 n¥/ g" ersetzt
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wur de und das Merkmal "b) feinkdrnigen |Inhaltsstoffen”
i mAnspruch 1 durch "b) feinko6rnigen bei Rauntenperatur
festen Tensi dverbi ndungen” ersetzt wurde.

Die weiteren Anderungen in den Ansprichen der

Hi | fsantrage 1 bis 4 sind lediglich redaktioneller Art
und durch di e vorstehenden i meinzel nen aufgefihrten
Ander ungen bedingt. Sie sind fur das Verstandnis dieser
Ent schei dung ohne Bedeut ung.

V. Di e Beschwerdefihrerin hat i mwesentlichen fol gende
Argunmente schriftlich und mindlich vorgetragen

- Anspruch 1 des Streitpatents entspreche den
Erforderni ssen des Artikels 123 (2) EPU und definiere
di esel be Erfindung, die das Prioritatsdokunent
beschrei be; das Merkmal "die zu einer substantiellen
Verschm erung i m Prinzip schm erf&hi ger
M schungsbest andtei l e fihren kénnte" sei auf Seite 12
der urspringlichen Annel dung und auf Seite 13 des
Prioritatsdokunents of fenbart.

- Die i mAnspruch 1 genannte Abwesenheit von
"wesentlichen Scherkraften” und "substantieller
Ver schm erung” wahrend der Verpressung sow e die
Anwesenheit von "Luft in mkrodi sperser Verteil ung"
in den hergestellten Preldlingen versuchen die
angestrebte porose Struktur der Pref3linge zu
defi ni eren.

- Di e Beschrei bung des Patents géabe hilfrei che H nweise
auf die Einstellung des Verpressungsverfahrens.
Fehl enden Anwei sungen sei en durch zunut bare
Experinente zu ermtteln, wenn man Anspruch 1 in
Zusammenhang mt der auf Seite 3 (Zeilen 1 bis 21)

0229.D Y A
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gegebenen Aufgabedefinition in Betracht ziehe.

Die in den Ansprichen 1 der Hilfsantrdge 1 bis 4
definierten inneren Cberfl d&chen seien so hoch, dal
nur Pref3linge mt der gewlinschten pordsen Struktur
sol che groRe i nnere Oberfl achen aufwei sen.

Di e Beschwerdefidhrerin hat in der nindlichen

Ver handl ung i nsbesonder e behauptet, die Erhaltung der
m kr opor 6sen Struktur sei sichergestellt, wenn man

ri esel f ahi ge und | ager best andi ge Prefdlinge mt einer
i nneren Qoerflache von wenigstens 1 nt/g bzw. ei nem
Schut t gewi cht von weni gstens 500 g/| durch ein
forngest al t endes Ver pressungsverfahren herstell e,
ohne dal} di e GQuttenperaturen wahrend des Verpressens
80 °C uberstei gen.

Auf den Ei nwand der Beschwerdekanmer, auch di e gemal3
der den Stand der Techni k reprdasentierenden

Ver gl ei chsbei spiele 9 und 10 des Streitpatents durch
ei n forngestal tendes Verpressungsverfahren be
Quttenperaturen unterhalb 80 °C hergestellten
Prel3l i nge hatten eine innere Coherfl ache von

weni gstens 1 nt/g bzw. ein Schittgew cht von

weni gstens 500 g/| und mil3ten daher dieser
Argunent ati on der Beschwerdefidhrerin zufol ge auch die
angestrebte porodse Struktur haben, fihrte die
Beschwer def Ghrerin aus, die Prel3linge genmal3 der

Ver gl ei chsbei spiele 9 und 10 des Streitpatents
konnt en kei ne Struktur ohne substantielle

Ver schm erung haben, da das in diesen Beispielen
angewandt e Ver pressungsverfahren das wesentliche

Mer kmal "ohne Ei nwi rkung wesent!licher Scherkrafte”

ni cht aufwei se.



VI .

0229.D

- 6 - T 0748/ 97

- Di e Beschwerdefuhrerin war schliel3lich der Minung,
dalR di e angestrebte m kropordse Struktur in den
hergestellten Prel3lingen sich z. B. durch M kroskopie
feststellen | asse.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat der
Argunent ati onen der Beschwerdef Ghrerin w dersprochen und
i mwesentliche fol gendes ausgefiihrt:

- Da weder das Prioritéatsdokunment noch die
urspriungl i che Annel dung alle i mAnspruch 1 des
Haupt antrags ei ngef ihrten Merkmal e of fenbarten, kodnne
weder das beanspruchte Prioritatsdatum bertcksichti gt
wer den, noch entspreche das Patent den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU.

-  Viele Merkmal e der unabhangi gen Anspriche (we z. B

"wei t gehend honogenisierte", "haftfest verbundene
Gem sche", "ohne Ei nwirkung wesentl i cher
Scherkrafte", "substantielle Verschm erung”

"m krodi sperse Verteilung") seien entweder zu unkl ar,
um unt er schei dungskr afti ge techni sche Merknal e der
Erfi ndung zu definieren oder nicht ausreichend
erldutert, so dal di e Ausfihrbarkeit der Erfindung

ni cht gegeben sei.

Da i nsbesondere den Verpressungsdruck nicht einmal in
den Beispielen des Streitpatents genannt werde, se
di e O fenbarung der Erfindung gemal3 Hauptantrag
mangel haft.

- Desweiteren sei es nicht noglich, die angestrebte
aber undefinierte Struktur der Pref3linge eindeutig
durch M kroskopi e zu erkennen: in Abwesenheit einer
genauen Definition der m kropordsen Struktur ware die
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Auswer t ung durch M kroskopi e hergestellten Bildern
subj ektiv; daruber hinaus kédne es schon wahrend der
Vor berei tung der M kroskopi e-Probe unverneidlich zu
ei ner wesentlichen Verschm erung der M schungs-
bestantei |l e wodurch ei ne Beurteilung der
urspringl i chen Verschm erung der erhaltenen Preldlinge
unnigl i ch werde.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents we erteilt oder genal3 eines der Hi|fsantrage

1 bis 4.

Di e Beschwer degegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de.

Am Ende der am 20. Novenber 2001 abgehal t enen niindl i chen
Ver handl ung ver kindet der Vorsitzende di e Entschei dung
der Kamner.

Ent schei dungsgr tinde

1
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Haupt antrag der Beschwerdefthrerin

Artikel 87 und 123 (2) EPU

In Anspruch 1 der urspringlichen Annel dung sowie in
Anspruch 1 des Prioritéatsdokunents fehlt in Zusanmmenhang
mt den zu vernei denden "wesentlichen Scherkraften” in
der zweiten Stufe des Herstellungsverfahrens (d. h. bei
dem f or ngest al t enden Verpressen) der Satzteil:

", die zu einer substantiellen Verschm erung imPrinzip
schm erf &ahi ger M schungsbestandteil e fuhren kénnten,"
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D e Beschwerdegegnerin hat ausgefihrt, diese in den
erteilten Anspruch 1 eingefihrte Passage sei in der
ursprungli chen européi schen Annel dung (Seite 9, Zeilen
24 - 27) sowie imPrioritatsdokunent (Seite 10, Zeilen
23 - 27) nur in Zusanmenhang mt den "wesentlichen
Scherkraften" der ersten Stufe des Verfahrens zu finden.

D e Kammer kann dem ni cht zustinmen, da die

ur springliche europai sche Annel dung sow e das
Prioritéatsdokunment auch in Zusamenhang mt der zweiten
Stufe des Verfahrens beschrei ben, dalR wesentliche
Scherkrafte und di e dadurch verursachte Verschm erung zu
vernei den sind (siehe Seite 3, Zeilen 26 - 30 der

Annmel dung sowie Seite 4, Zeilen 7 - 16 des
Prioritatsdokunents "..Di e Konpaktierung und Verpressung
des GQutes soll unter noglichst weitgehender

Ei nschr ankung von Scherkréaften auf das jeweilige

St of f gem sch noglich werden. | nsbesondere soll ein
Verschm eren der einzel nen Feststoffpartikel mteinander
nmbgl i chst wei t gehend ver hi ndert werden.." und Seite 12,
Zeilen 16 - 21 der Anneldung sowe Seite 13, Zeilen

23 - 29 des Prioritatsdokunents "Di e Verarbeitung des im
ersten Arbeitsschritt honogeni sierten Mehrstoffgem sches
unter Ausschl ulR wesentlicher Scherkrafte fihrt aber auch
zu weiteren Vorteilen. Die Einzel bestandteile des

Mehr st of f gem sches |liegen wie in einer Schittung

i ndi vi dual i si ert nebenei nander, ein Verschm eren

pl asti scher und/ oder thernopl astischer Gutanteil e Uber
gr 63er e Berei che benachbarter Cberfl achen von
Feststoffteilchen findet nicht statt.").

Der Fachmann hatte der o. g. O fenbarung in der
ursprungl i chen europai schen Annel dung sowie im
Prioritatsdokunment entnonmen, dald die in beiden
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Ver f ahrensstufen als "wesentlich" betrachteten
Scherkrafte i mmrer solche sind, die das Erreichen der

gewinscht en por6sen Struktur der Pref3linge verhindern

Deshal b sind die mt unterschiedlichen Ausdricken
gegebenen Definitionen der unerwinschten Scherkrafte und
unerwinscht en Verschm erungen gl ei chbedeut end.

Anspruch 1 des Streitpatents ist daher durch die
O f enbarung der urspriinglichen europai schen Annel dung
gest ut zt .

Damt entspricht der Anspruch 1 ebenso w e die andere
Anspriche des Hauptantrags den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU, und das beanspruchte
Prioritéatsrecht von 8. Januar 1991 kann genmal3 Arti kel 87
EPU aner kannt wer den.

Artikel 83 EPU

D e beanspruchten Prel3li nge gemalR Anspruch 1 des
Haupt antrags sind auch durch das i mPatent offenbarte
Verfahren zu i hrer Herstellung definiert.

D e Beschwerdefdhrerin hat in der mindlichen Verhandl ung
bestatigt, dal die imAnspruch 1 geforderte Abwesenheit
von "wesentlichen Scherkraften" und "substantieller

Ver schm erung"” wahrend der Verpressung sow e die
Anwesenheit von "Luft in mkrodisperser Verteilung" in
den hergestellten Pref3lingen die angestrebte m kropordse
Struktur der Preldlinge beschreiben

Si e hat auch vorgetragen, |agerbestandi ge und

ri esel fahige Pref3linge wie die der Vergleichsbeispielen
9 und 10 des Streitpatents hatten trotz einer inneren
Qoer fl ache von wenigstens 1 nt/g bzw. eines
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Schitt gewi chts von weni gstens 500 g/l nicht die
beanspruchte m kropordse Struktur, da diese Prefdlinge
durch ein forngestaltendes Verpressen unter Ei nw rkung
wesentlicher Scherkrafte hergestellt wirden.

1.2.2 Es wurde von der BeschwerdefUhrerin in der mindlichen
Ver handl ung vor der Kammer auch eingeraunt, dal der
anzuwendende Ver pressungsdruck ganz wesentlich von
anderen Paranetern abhdnge, z. B. von der chem schen
Zusammenset zung (d. h. von den Konponenten a) und b)),
den Gew cht sverhal tni ssen und der Korngrdf3e der
M schungsbestandteile. Alle diese Faktoren hatten
Ei nfl u3 auf die M krostruktur der hergestellten
Prefl3l i nge.

1.2.3 Daraus schliel3t die Kanmer, dall ei ne spezifische
Absti mmung der Paraneter des Herstellungsverfahrens der
beanspruchten Pref3linge - also der Verpressung -
erforderlich ist, umnicht nur deren innere Qoberfl ache
von wenigstens 1 nt/g bzw. ihr Schittgew cht von
weni gstens 500 g/| sicherzustellen, sondern auch deren
angestrebte "m kropordse” Struktur.

Weder di e unabhangi gen Anspriche 1 und 13 noch die
Beschrei bung des Streitpatents enthalten aber Angaben,
was bei der Einstellung aller dieser wesentlichen, oben
i mPunkt 1.2.2 genannten Paraneter vom Fachmann zu
beachten ist, damt die angestrebte m kropordse Struktur
der beanspruchten Pref3linge sicher erreicht wrd.

1.2.4 Die Beschwerdefihrerin hat behauptet, es lielBe sich die
O f enbarung der Erfindung gemalR Haupt antrag durch
zunut bares Experinmentieren in begrenztem Unfang
erganzen.

0229.D Y A
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Um dem zustinmren zu konnen, miften imvorliegenden Fal
zwei Vorausset zungen gegeben sei n:

D e eine Voraussetzung hierfur ware (Voraussetzung A),
dalR di e Beschrei bung des Streitpatents und/ oder das

al | genei ne Fachwi ssen ei ne brauchbare Anl eitung
lieferte, wie der Fachmann ei ndeuti g erkennen kann, ob

di e gewinschte porodse Struktur vorhanden ist.

Die zweite Voraussetzung ware (\Voraussetzung B), dal3 die
Beschrei bung des Streitpatents und/ oder das all genei ne
Fachwi ssen ei ne brauchbare Anleitung lieferten, welche
Ver pressungspar aneter wi e zu andern sind, um nach

anf angl i chen Fehl versuchen verl aili ch di e beanspruchten
Pre3linge mt der gewinschten m kropordsen Struktur
herstell en zu koénnen.

I m H nblick auf di e obengenannten Voraussetzungen A und
B hat di e Beschwerdefihrerin vorgetragen, ein Fachmann
kénne anhand des al | genei nen Fachw ssens das

Vor handensei n der angestrebten Struktur durch

M kr oskopi e feststellen und es sei fur den Fachmann

ei nfach anhand der gesanten O fenbarung des
Streitpatents, die richtigen Paraneter des

Her stel l ungsverfahrens zu ermtteln, umPrel3linge mt
der gewinschten m kropordsen Struktur zu erhalten

| nsbesondere finde der Fachmann in der Beschrei bung des
Streitpatents auf Seite 4 (Zeilen 36 - 50), Seite 5
(Zeilen 19 - 30) und Seite 6 (Zeilen 3 - 20) alle

not wendi gen Hi nwei se auf vi el e Verpressungsparaneter,
und der geei gnete Verpressungsdruck sei fur den Fachmann
durch weni ge Versuche einfach zu finden

Di e Kammer kann di eser Argunentation nicht zustinmmen.
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We di e Beschwerdegegnerin Uberzeugend dargel egt hat,
mul3 di e Auswertung der Porositat einer Struktur durch

M kr oskopi e i n Abwesenheit einer prazisen Definition von
"m kropor ds" subjektiv bleiben. Aul3erdem werden bei der
Herstel l ung der Probe fir die m kroskopi sche

Unt er suchung unverneidlich die schm erf&higen
Bestandteil e innerhal b der Prel3linge verschmert,
wodur ch verl @Bl i che Aussagen uber die urspringliche

M kroporositat der untersuchten Prel3linge unnbglich

wer den.

Daher ist bereits die o. g. Voraussetzung A fir die
Er ganzung der O fenbarung der i m Anspruch 1 des
Haupt antrags definierten Erfindung durch zunutbares
Experinmentieren nicht erfullt.

Aber auch wenn der Fachmann in der Lage ware, was - w e
vor st ehend gezeigt - hier nicht der Fall ist, die
gewinscht e m kropor 6se Struktur der Pref3linge zu
erkennen, wiflte er nicht, w e die beanspruchten

Pref3li nge verl aBlich herzustellen sind. We bereits
ausgef Uhrt, bedarf es einer spezifischen Absti mung

ei ner betrachtlichen Anzahl von Verfahrensparanetern, um
zum gewinscht en Ergebnis zu gel angen (vgl. Punkte 1.2.2
und 1.2.3). Da das Streitpatent keine Anleitung enthalt,
W e ei ne sol che Abstinmung zu erfol gen hat, kann der
Fachmann allenfalls zuféallig auf eine geeignete

Konbi nati on di eser Verfahrensparaneter stol3en.

I m Fal | e anf @angl i cher Fehl versuche koénnte er weder
anhand des Streitpatents noch des all genei nen
Fachw ssens feststellen, welche der zahlreichen
Ver f ahrensparaneter er w e abandern nmuf3, umdie
gewinschten Pref3linge zu erhalten (o.g.

Vor ausset zung B)
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Daraus fol gt, daR der Fachmann nur nach unfangrei chem
Experinentieren feststellen kdnnte, wel che Konbi nation
spezieller Werte der vielen rel evanten

Ver f ahr enspar aneter zu ei nem zufri edenstel | enden
Ergebni s fuhrt.

Der Fachmann kann somt die Erfindung nicht nach wenigen
kl ar enden Versuchen zi el si cher ausfihren, sondern nmuf3 de
facto die Erfindung erst machen. Das Ausmal3 zumut barer
Versuche ist damt aber eindeutig Uberschritten.

Somt entspricht die Ofenbarung der Erfindung genald
Haupt antrag ni cht den Erforderni ssen des Artikels 83
EPU.

H | fsantrage 1 bis 4
Arti kel 83 EPU

Sel bst wenn di e Behauptung der Beschwerdef Ghrerin
zutrafe, dalR die in den Ansprichen 1 der Hilfsantrage 1
bis 4 definierten inneren Qoerfl ahen so hoch seien, dalR
nur Pref3linge mt der gewinschten pordsen Struktur

sol che grof3e i nnere Qberfl &chen aufwei sen kénnen, so
ware damt allenfalls Voraussetzung A fir die Ergéanzung
der O fenbarung der Erfindung erfdllt.

Aber auch in diesemFall, reicht die Beschreibung der
Erfindung im Streitpatent nicht aus, um dem Fachmann
ohne unzunut baren experinental en Aufwand die richtige
Ei nstel l ung der Herstellungsparaneter zu of f enbaren:

d. h. auch fir die Erfindungen genmald der Hilfsantrage 1
bis 4 ist die obengenannte Voraussetzung B fur die

Er ganzung der O fenbarung der Erfindung nicht erfullt
(si ehe oben, Punkte 1.2.6 und 1.2.7).
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Daher entspricht die Ofenbarung der Erfindungen genafld
der Hlfsantrage 1 bis 4 nicht den Erforderni ssen des
Artikels 83 EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

G Rauh P. Kr asa

0229.D



