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Sachverhalt und Antrage

V.

C7654.D

Die am 20. November 2009 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdefuhrers (Patentinhabers) richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 950 397 widerrufen wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent von den Beschwerdegegnern |1

(Einsprechender 1) und 11 (Einsprechender I11) In seinem
gesamten Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden. Im Hinblick

auf die Neuheit wurde lediglich Druckschrift

(1) EP-A-0 838 214

angezogen.

Die Eilnspruchsabteilung stellte in ihrer Entscheidung
fest, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2
nicht neu sei, da Druckschrift (1) in Anspruch 2 bereits
kosmetische Zusammensetzungen offenbare, welche als
UV-Filter Dioctylbutamidotriazon, sowie als weiteren
UV-Filter in einer Liste von Filtern auch 2,4,6-
Trianilino-(p-carbo-2"-ethylhexyl-1"-oxy)-1,3,5-triazin

verwende.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer am

24_. Januar 2012 reichte der Beschwerdefihrer unter der
Bezeichnung "Hilfsantrag 1" einen neuen Hauptantrag ein.
Seinen mit der Beschwerdebegrindung vom 26. Februar 2010
eingereichten Antrag zog er wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer zurick. Der unabhangige

Sachanspruch 2 des Hauptantrages entsprach im
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wesentlichen dem mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Anspruch 2 und hat folgenden Wortlaut:

2. Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen,
enthaltend Dioctylbutamidotriazon und 4,47 ,4"-(1,3,5-
Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesaure-tris(2-
ethylhexylester dadurch gekennzeichnet, dal} die
Gesamtmenge an Dioctylbutylamidotriazon in den fertigen
kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem
Bereich von 0,1 - 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 8,0 Gew.-
% gewahlt wird, bezogen auf das Gesamtgewicht der

Zubereitungen."

V. Der Beschwerdefihrer fihrte aus, dass die Anderungen in
Anspruch 2 einer Kombination der erteilten Anspriche 2
und 6 entsprachen. Um zum Gegenstand des Anspruchs 2 zu
gelangen musste der Fachmann in Druckschrift (1)
mehrmals auswdhlen. Um zu der spezifischen
anspruchsgemallen Kombination der beiden UV-Filter zu
gelangen misse er in der Liste der Komponente b) den
Vertreter 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2"-ethylhexyl-1"-
oxy)-1,3,5-triazin auswahlen. Hinsichtlich des
Konzentrationsbereiches der Komponente a) ist in der
Beschreibung der Druckschrift (1) angegeben, dass dieser
fur die beiden Filter a) und b) lediglich "im
allgemeinen™ Im Bereich von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent
liege, d.h. auch aulerhalb dieses Bereiches liegen konne.
Daher misse der Fachmann eine weitere Auswahl treffen,
namlich die Komponente a), Dioctylbutamidotriazon,
gezielt 1n einer Menge von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent
einsetzen, um zur spezifischen Merkmalskombination des
Anspruchs 2 des Streitpatentes zu gelangen. Durch diese
mehrfach notwendige Auswahl seil der Gegenstand des

Anspruchs 2 neu gegenuber Druckschrift (1).
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Die Beschwerdegegner I und Il widersprachen den
Ausftihrungen des Beschwerdefihrers und fuhrten an, dass
Anspruch 2 der Druckschrift (1) lediglich die Auswahl
aus einer einzigen Liste, namlich der Komponente b) zu
treffen sei. Die Konzentrationsangabe der Komponenten a)
und b), die eine Verwendung von "im allgemeinen zu 0,1
bis 15 Gew.-%" vorsehe, stelle keine weitere unabhdngige
Auswahl dar, da diese Konzentrationsangabe grundsatzlich
fur alle Ausfihrungsformen gemall Druckschrift (1)
zutreffend sei. Daher sei auch der Gegenstand des
gednderten Anspruchs 2 gemdfl} Hauptantrag von
Druckschrift (1) neuheitsschadlich getroffen.

Der Beschwerdegegner 11 beantragte daruber hinaus, dass
sowohl die mit der Beschwerdebegrindung eingereichten
gednderten Anspriche, als auch der in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichte Hauptantrag
verspatet und damit nicht in das Verfahren vor der
Kammer zuzulassen sei. In diesem Zusammenhang verwies er
auf die Entscheidung T 840/93 (nicht veroffentlicht im
ABI. EPA), gemall welcher Antrage, die bereits vor der
Erstinstanz hatten gestellt werden koénnen, nicht in das
Verfahren zuzulassen seien, insbesondere wenn, wie Im
vorliegenden Fall, eine Teilanmeldung anhangig sei. Aus
der Tatsache, dass der Beschwerdefuhrer vor der
Erstinstanz lediglich sein Patent iIn der erteilten
Version verteidigt und seinen Sachvortrag hinsichtlich
der Neuheit Im wesentlichen auf seinen kurzen
schriftlichen Vortrag beschrankt habe, kdnne man
ableiten, dass er niemals ernsthaft iIn Betracht gezogen

habe, neue Antrage einzureichen.
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In einer Anlage zur Ladung gem&fl Artikel 15(1) VOBK vom
8. November 2011 teilte die Kammer den Beteiligten mit,
dass sie beabsichtige lediglich Uber die Zulassung der
neuen Anspriiche, die Zulassigkeit der Anderungen, sowie
Uber die Neuheit und die damit verbundenen Sachfragen zu
entscheiden. Insbesondere wurde die beschrankende
Wirkung des Begriffs "vorteilhaft” In Anspruch 2 in
Frage gestellt und die Zulassigkeit (Artikel 123(2) und
(3) EPU) der Streichung der Passage '"in den fertigen
kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen™ in

Anspruch 3 hinterfragt.

Der Beschwerdefihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage des Hauptantrages (einziger
Antrag), eingereicht als Hilfsantrag 1 wahrend der

mindlichen Verhandlung vor der Kammer.

Die Beschwerdegegner 1 und Il beantragten die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Am Ende der mundlichen Verhandlung vor der Kammer wurde

die Entscheidung verkindet.

Entscheidungsgrinde

1.

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

C7654.D
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Zulassigkeit des verspateten Antrages

Der Beschwerdefuhrer hat In einem sehr spaten Stadium
des Beschwerdeverfahrens, namlich wahrend der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer, einen neuen Hauptantrag
eingereicht, in welchen im wesentlichen die Merkmale der
erteilten Anspriche 5 und 6 1In den erteilten Anspruch 2
aufgenommen wurden. Der Beschwerdegegner Il rugte diesen
Antrag als verspatet und beantragte, dass dieser Antrag

nicht in das Verfahren vor der Kammer zugelassen werde.

Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens
besteht darin, der beschwerten Partei, hier dem
Patentinhaber, die Moglichkeit zu ert6ffnen, die
Entscheidung der ersten Instanz anzufechten.
Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK; veroffentlicht im ABI. EPA 2007, 536) liegen dem
Beschwerdeverfahren die Beschwerdebegrindung, sowie bei
mehreren Beteiligten die Erwiderung zugrunde. Die
Beschwerdebegrindung und die Erwiderung missen dabeil den
vollstandigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten
(Art. 12(1) und (2) VOBK). Danach unterliegen Anderungen
des Vorbringens eines Beteiligten einer
Ermessensentscheidung der Kammer. Bei der Ausitbung
dieses Ermessens wird unter anderem die Komplexitat des
neuen Vorbringens bericksichtigt (Artikel 13 VOBK).

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdefihrer erst iIn
der mundlichen Verhandlung einen gednderten Antrag
vorgelegt. Der Wortlaut basierte jedoch auf dem Wortlaut
eines zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eingereichten
und wahrend der mundlichen Verhandlung zurickgezogenen
Antrages (siehe Paragraph 1V, supra) und enthielt diesem

gegeniiber lediglich geringfigige Anderungen, die den
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Anmerkungen der Kammer in der Mitteilung vom 8. November
2011 Rechnung trugen.

Dieser neue Hauptantrag unterscheidet sich von dem
Antrag vor der Erstinstanz, namlich den erteilten
Anspriuchen, dadurch, dass der erteilte unabhangige
Anspruch 2, der Zubereitungen enthaltend zwei
spezifische Verbindungen betraf (siehe Punkt 111 supra),
durch die Aufnahme der Mengenangaben der erteilten
Unteranspriche 6 und 5 fur die jeweiligen Verbindungen
in zwei neue unabhangige Anspriche, namlich Anspruch 2

bzw. Anspruch 3, umgewandelt worden ist.

Durch die Aufnahme dieser Mengenangaben wurde der
Neuheitseinwand der Erstinstanz ausgeraumt, der sich
lediglich auf die bekannte Kombination dieser zwei
Verbindungen ohne Mengenangabe basierte. Dariber hinaus
fuhren die Anderungen zu keinen Einwanden unter Artikel
123 (2), (3) oder Artikel 84 EPU.

Dieses Vorgehen ist als normales Verhalten einer
unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen
Verfahrensmissbrauch dar. Durch die Aufnahme von
Merkmalen aus den erteilten abh&ngigen Anspriuchen 5
und 6 entsteht keine uberraschend neuartige Sachlage.

Einem beschwerdefihrenden Patentinhaber grundsatzlich
das Recht auf geanderte Antrage zu verweigern, stinde Im
Widerspruch zur gangigen Praxis der Beschwerdekammern,
dass einer verlierenden Partei die Moglichkeit
eingeraumt wird, sich ggf. durch ein gedndertes
Vorbringen gegen die fur sie negative Entscheidung der
Erstinstanz zu verteidigen. Wie oben erwahnt, liegt die
Zulassung von gedndertem Vorbringen daber im Ermessen

der Kammer, wobei unter anderem die Komplexitat des
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neuen Vorbringens zu bericksichtigen ist und ob dadurch
weitere Fragen aufgeworfen werden, die zu diesem spaten
Zeitpunkt den weiteren Verfahrensbeteiligten nicht
zuzumuten sind. Wie von den Beschwerdegegnern eingeraumt,
tragen die vorgenommenen Anderungen nicht zu einer im
wesentlichen geanderten Diskussion der Neuheit bei, so
dass sich durch die vorgenommenen Anderungen kein vollig
neuer Sachverhalt ergibt und auch kein komplexes

Vorbringen entsteht.

2.5 Die Kammer uUbt daher ihr pflichtgemalRes Ermessen
dahingehend aus, dass sie den in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag iIn

das Verfahren vor der Kammer zulasst.

2.6 Der Beschwerdegegner Il argumentierte, dass der
Beschwerdefihrer diesen Antrag, der als Reaktion auf den
Einwand der fehlenden Neuheit zu verstehen ist, bereits
vor der Erstinstanz hatte stellen koénnen. Im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung habe jedoch der
Beschwerdefuhrer keine Bereitschaft erkennen lassen, dem
Neuheitseinwand durch Anderungen zu begegnen, sondern
habe wadhrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung bei der Diskussion der Neuheit
lediglich auf seinen sehr kurzen schriftlichen
Sachvortrag verwiesen. Daher war davon auszugehen, dass
der Beschwerdefuhrer niemals ernsthaft in Betracht
gezogen habe, dem Neuheitseinwand durch Anderungen
Rechnung zu tragen. Der nunmehr geanderte Hauptantrag,
der erstmals in der mundlichen Verhandlung vor der
Kammer gestellt wurde, sel daher verspatet und gemaf
Artikel 12(4) VOBK nicht in das Verfahren vor der Kammer

zuzulassen. Dies sei auch in Ubereinstimmung mit der
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Entscheidung T 840/93, die eine dem vorliegenden Fall
entsprechende Fallkonstellation betreffe.

Indessen i1st festzustellen, dass Im vorliegenden Fall
Spekulationen, ob der Patentinhaber niemals in Erwdgung
gezogen hatte, zusatzliche Antrage vor der Erstinstanz
einzureichen, keine Rolle i1In Bezug auf die Zulassigkeit
des neuen Antrages vor der Kammer spielen. Der
Patentinhaber konnte bis zur Verkindung der Entscheidung
der Erstinstanz nicht sicher wissen, dass sein damaliger
Hauptantrag von der Erstinstanz als nicht gewdhrbar
erachtet wirde, geschweige denn die genaue Begrindung
hierfur, die er erst beim Erhalt der schriftlichen
Entscheidung erfuhr. Das Ermessen der Beschwerdekammer
beziuglich der Zuléassigkeit eines neuen Antrages wird
hauptsédchlich nach Kriterien ausgelbt, die in Punkt 2.2

supra ausgefiuhrt wurden.

In Bezug auf die vom Beschwerdegegner 11 angezogene
Entscheidung T 840/93 ist festzustellen, dass im
Gegensatz zur Begrindung in dieser Entscheidung (siehe
Punkt 3.2 der Entscheidungsgrunde) der vorliegende neue
Antrag keine vom Umfang her erheblich ge&anderten
Anspruche enthalt und auch keine vollig anderen
Streitfragen aufwirft, als diejenigen, die bereits vor
der Einspruchsabteilung gepriften wurden. Der neue
Antrag wird auch als ernstzunehmender Versuch angesehen,
die erhobenen Einwande auszuraumen. Er wirft keine
Fragen hinsichtlicht der Neuheit auf, die sich Im

Wesentlichen von denen vor der Erstinstanz unterscheiden.

Der Beschwerdegegner 11 argumentierte weiter, dass das
Argument, dass der neue Antrag zuzulassen sei, da es die
letzte Moglichkeit fir den Patentinhaber darstelle, doch
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noch ein Patent fur den betreffenden Gegenstand zu
erlangen, nicht greifen konne, da eine Teilanmeldung
anhangig sei (siehe T 840/93, Punkte 3.2 und 3.5 der
Entscheidungsgrinde).

Die Kammer lasst jedoch den Antrag aus anderen Grunden
zu (siehe Punkt 2.4 supra) und nicht weil der neue
Antrag fur den Patentinhaber die letzte Moglichkeit noch
etwas zu retten darstellt. Daher spielt es keine Rolle,
ob eine Teilanmeldung anhangig ist oder nicht. Daher
kann die Argumentation des Beschwerdegegners 11 in Bezug
auf die Entscheidung T 840/93 nicht durchgreifen.

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Der Wortlaut der Verwendungsanspriche 1, 4 und 5 ist
identisch mit dem Wortlaut der erteilten Anspriche 1, 3
und 4. Der geanderte unabhangige Sachanspruch 2 basiert
auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 2, der
zusatzlich dadurch gekennzeichnet wurde, *dal} die
Gesamtmenge an Dioctylbutylamidotriazon in den fertigen
kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem
Bereich von 0,1 - 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 8,0 Gew.-
% gewadhlt wird, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Zubereitungen'. Dieses hinzugefugte technische Merkmal
entstammt dem ursprunglichen Unteranspruch 7 und findet
sich auch im erteilten Anspruch 6, wobeil das Wort
"vorteilhaft”, welches 1m urspringlichen Unteranspruch 7
und im erteilten Anspruch 6 iIn Zusammenhang mit der
Konzentrationsangabe enthalten war, als Reaktion auf den
Ladungsbescheid der Kammer gestrichen wurde.
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Da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 durch
Hinzufuigen von urspringlich offenbarten und hinsichtlich
threr Grenzwerte genau definierten Mengenangaben
beschréankt wurde, sieht die Kammer die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) und (3) EPU als erfullt. Die Parteien
hatten hinsichtlich des Artikels 123(2) und (3) EPU

keine Einwande.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Das Streitpatent ist allein wegen mangelnder Neuheit des
Sachanspruchs 2 gegenuber Druckschrift (1) widerrufen
worden. Einziger verbleibender Streitpunkt in diesem
Beschwerdeverfahren ist somit die Neuheit im Hinblick
auf diese Druckschrift, welche die Beschwerdegegner |1
und Il auch im Beschwerdeverfahren ausschlieRlich

anzogen.

Der Gegenstand des geltenden Sachanspruchs 2 betrifft
kosmetische oder dermatologische Zubereitungen welche
bezogen auf das Gesamtgewicht der fertigen Zubereitungen
4,47 ,4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-
benzoesaure-tris(2-ethylhexylester und 0,1 - 15,0 Gew.-%
Dioctylbutamidotriazon enthalten.

Die von den Beschwerdegegnern I und 11 angezogene
Druckschrift (1) offenbart In Anspruch 2 bereits
Zusammensetzungen, welche zwei UV-Filter (a) und (b)
enthalten, namlich (a) Dioctylbutamidotriazon,
bezeichnet als "Verbindung A" in Kombination mit (b)
4,47 ,4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-
benzoesaure-tris(2-ethylhexylester, in Druckschrift (1)
als 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2"-ethylhexyl-1"-oxy)-

1,3,5-triazin bezeichnet, das aus einer Liste von neun
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weiteren UV-Filtern ausgewahlt wird. Hinsichtlich der
Konzentrationsangaben der beiden UV-Filter (a) und (b)
findet sich auf Seite 3, Zeilen 39 bis 41 der Hinweis,
dass kosmetische Praparate oder Zubereitungen die
Verbindungen (a) und (b) "im allgemeinen zu 0,1 bis

15 Gew.-%" enthalten sind. Diese Mengenangabe betrifft
somit grundsatzlich alle Ausfuhrungsformen der
Druckschrift (1) und ist der gleiche Mengenbereich, der
in Anspruch 2 des Hauptantrages flr
Dioctylbutamidotriazon beansprucht ist. Um zum
Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages zu gelangen,
muss daher im patentrechtlichen Sinn lediglich in einer
einzigen Liste, namlich derjenigen der Komponente (b)
des Anspruchs 1 der Druckschrift (1), ausgewahlt werden.
Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 des
Hauptantrages von Druckschrift (1) neuheitsschadlich

getroffen.

4.4 Der Beschwerdefuhrer argumentierte, dass hinsichtlich
der Mengenangabe und der Komponente aus zwel Listen
auszuwahlen sei, namlich zum einen die Auswahl der
spezifischen Verbindung 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2"-
ethylhexyl-1"-oxy)-1,3,5-triazin (identisch mit dem
beanspruchten 4,4 ,4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-
triyltriimino)-tris-benzoesaure-tris(2-ethylhexylester)
aus der Liste der Komponente (b) in Druckschrift (1) und
zum anderen die Menge der Komponente (a), welche
entweder im Bereich von 0,1 bis 15 Gew.-% oder aulerhalb

davon liegen konne.

Indessen i1st festzustellen, dass die Mengenangabe in
Druckschrift (1) zunachst fur alle Ausfuhrungsformen der
Druckschrift (1) gilt und daher keine von der

Zusammensetzung aus (a) und (b) unabhangige Liste

C7654.D
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darstellt. Das Argument des Beschwerdefuhrers kann daher
nicht Uberzeugen.

4.5 Aus diesen Grunden kommt die Kammer zum Ergebnis, dass
der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages bereits
Im Stand der Technik gemall Druckschrift (1) offenbart
iIst. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 gemaf3

Hauptantrag nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPU.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez J. Mercey

C7654.D



