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Beschwerde-Aktenzeichen: T 1697/13 - 3.2.07

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 28. November 2014

Beschwerdefiihrerin: EASYLAC GmbH
(Anmelderin) Otto-Hahn-StraRe 1
84544 Aschau am Inn (DE)

Vertreter: Gossmann, Christoph Tassilo
Patentanwalt,
Innstrasse 19
84453 Mithldorf/Inn (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 28. Miarz 2013
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 06021525.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender K. Poalas
Mitglieder: H. Hahn
E. Kossonakou
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat gegen die
Entscheidung der Priifungsabteilung iber die
Zuriickweisung der europaischen Patentanmeldung
Nr. 06 021 525.8 Beschwerde eingelegt.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiihrerin, die Entscheidung aufzuheben und ein
Patent auf der Basis des Hauptantrags oder des
Hilfsantrags, beide Antrage eingereicht mit der

Beschwerdebegriindung, zu erteilen.

In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden

Dokumente aus dem Prifungsverfahren zitiert:

D1 = US-A-5 525 371
D2 = US-A-5 205 937
D3 = FR-A-2 559 779
D4 = GB-A-1 462 134
D5 = US-A-4 829 897

Die Prifungsabteilung hatte in der miindlichen
Verhandlung vom 26. Februar 2013, an der die Anmelderin
nicht teilnahm, entschieden, dass die Vorrichtung gemal
dem Anspruch 8 des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags,
beide Antradge eingereicht mit dem Schreiben wvom

1. Marz 2012, gegeniuber den aus D1 bzw. D2 bekannten
Vorrichtungen nicht neu seien. Aus diesem Grund wurde

die Anmeldung zurickgewiesen.

In einem obiter dictum hatte die Prifungsabteilung auf
einen Klarheitseinwand beziiglich des Merkmals "das eine
Emulsion enthalt" in den Verfahrensanspriichen 1 beider
Antradge hingewiesen. AuBerdem stellte die

Prifungserteilung fest, dass das Reinigungsmittel des
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Anspruchs 15 des Hauptantrags gegeniiber den Dokumenten
D3, D4 und D5 und das Reinigungsmittel des Anspruchs 15
des Hilfsantrags gegeniber den Dokumenten D3 und D5
nicht auf erfinderischer T&tigkeit beruhen. Im Ubrigen
wlirde nichts dagegen sprechen, dass die
Reinigungsmittel von D3 bis D5 durch einen Filter mit
einer Porenweite 0,1 bis 0,4 pym filtrierbar sein
sollten. Analoge Einschatzungen wiirden auch fir die
Verfahrensanspriche 1 des Haupt- und Hilfsantrags

gelten.

Mit der Anlage zur Ladung fliir die antragsgemal
angesetzte mindliche Verhandlung vor der Kammer datiert
mit 21. August 2014, teilte die Kammer ihre vorlaufige
Meinung im Hinblick auf die Anspriche 1-18 des
Hauptantrags und die Anspriche 1-17 des Hilfsantrags

mit.

Die Anspriiche 1, 8 und 15 des Hauptantrags bzw. des
Hilfsantrags schienen im Hinblick auf die Erfordernisse

von Artikel 123 (2) EPU nicht gewdhrbar zu sein.

Die Anspriiche 1 und 8 des Hauptantrags sowie des
Hilfsantrags schienen auch im Hinblick auf die
Erfordernisse von Artikel 84 EPU nicht gewdhrbar zu

sein.

Anspruch 15 des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags
schien die Erfordernisse von Artikel 83 EPU aufgrund
des Merkmals "und durch einen Filter mit einer
Porengrohe von 0,1 bis 0,4 pm filtrierbar ist" nicht zu

erfillen.

Der Vorrichtung der Anspriiche 8 des Hauptantrags bzw.
des Hilfsantrags schien es an der Neuheit gegeniber den

Offenbarungen der Dokumente D1 und D2 zu mangeln.
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Dem Reinigungsmittel der Anspriiche 15 des Hauptantrags
bzw. des Hilfsantrags schien es unter anderem an der
Neuheit gegeniiber dem Reinigungsmittel gemd&Rl D3 zu

mangeln.

Im Hinblick auf die zu erdrternde Frage der
erfinderischen Tatigkeit fihrte die Kammer unter
anderem aus, dass eine verbesserte Reinigungswirkung im
Vergleich zu den Reinigungslodsungen der D3 bis D5 nicht
nachgewiesen wurde, die Beweislast aber bei der
Anmelderin liege. AuBRerdem beriicksichtige die
Definition der Aufgabe der Anmelderin nicht den

anzuwendenden iUblichen Aufgabe-Ldsungsansatz.

Die Anmeldung mache keinerlei Aussage beziiglich eines
technischen Effekts der bevorzugten pH-Bereiche und die
in den Beispielen genannten pH-Werte konnten aufgrund
den von der Kammer angestellten pH-Berechnungen nicht

korrekt sein.

Ausgehend von D5 schien das Reinigungsmittel gemal
Anspruch 15 beider Antrage auf keiner erfinderischen

Tatigkeit zu beruhen.

Mit dem Schreiben vom 17. November 2014 reichte die
Beschwerdefiihrerin einen modifizierten Hauptantrag
sowie die Hilfsantrdge 1 bis 4 ein. Dieses Schreiben
enthielt jedoch nur den folgenden Wortlaut:

"Zur mindlichen Verhandlung am 28. November 2014 wird
ein Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 4 eingereicht
Die Korrosionsinhibitoren finden ihre Stiitze auf Seite

7 unten bis Seite 8 oben."

Das Schreiben enthielt keinerlei Ausfihrungen im

Hinblick auf die im Bescheid der Kammer gemachten
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Einwdnde unter den Artikeln 54, 56, 83, 84 und
123(2) EPU.

Mit Schreiben vom 25. November 2014 reichte die
Beschwerdefilthrerin zusammen mit dem Text:

"Zur mindlichen Verhandlung am 28. November 2014 werden
ein Beispiel und Vergleichsbeispiele eingereicht"

das Beispiel 1 und Vergleichsbeispiele 1-4 ein.

Auch dieses Schreiben enthielt keinerlei Argumente oder
Ausfiihrungen im Hinblick auf die im Bescheid der Kammer

ausfithrlich dargelegten Beanstandungen.

Am 28. November 2014 fand die miindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Es wurde die Frage der Zulassigkeit des neuen
Hauptantrags und der neuen Hilfsantrdge 1 bis 4 im
Hinblick auf deren spate Einreichung und im Licht der
im Ladungsbescheid der Beschwerdekammer erhobenen

Einwadnde diskutiert.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents gemal Hauptantrag oder gemal einem der
Hilfsantrdge 1 bis 4, alle Antrdge eingereicht mit

Schreiben vom 17. November 2014.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung verkiindet.

Die Gegenstande der unabhangigen Anspriiche 1, 7 und 13
des neuen Hauptantrags sind (Anderungen gegeniiber dem
vorherigen Hauptantrag in Fettdruck; Betonung von der

Kammer hinzugefigt) :
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"l. Umweltfreundliches Reinigungsverfahren, wobei ein
zu reinigender Gegenstand in einer Reinigungskammer mit
einem Reinigungsmittel, das eine Emulsion enthalt,
einen pH von 9 bis 11 und einen Emulgator mit einem HLB
Wert von 7 bis 18, Korrosionsinhibitoren, bevorzugt
Tolyltriazol, Benztriazol, besonders bevorzugt N-
oleoylsarcosinsdure, vorzugsweise in Mengen von 1 bis 5
Gew.%, aufweist, aus einem Vorratsbehadlter gereinigt
wird, wobei die verschmutzte Reinigungsldsung durch
einen KeramikfFilter;—vorzugsweise—einem Keramikfilter,
mit einem Porendurchmesser von 62 0,1 bis 0,4 um,

gereinigt in den Vorratsbehalter zuricklauft."

"7 8. Reinigungsvorrichtung fiir ein umweltfreundliches
Reinigungsverfahren nach Anspruch 1 bis 6 #, die eine
Reinigungskammer fiir den Reinigungsvorgang, einen
Vorratsbehdlter fir die sauber [sic]
Reinigungsflissigkeit, die Reinigungsmittel enthalt,
eine Ableitvorrichtung fir das verschmutzte
Reinigungsmittel aus der Reinigungskammer, zumindest
einen KeramikfFilter mit einem Porendurchmesser von 0,1
8+2 bis 0,4 pm—veorzugsweise—einen Keramikfilter, um
das das verschmutzte Reinigungsmittel in Form der
Querstromfiltration zu reinigen sowie ein [sic]
Verbindung zwischen dem Filter und dem Vorratsbehadlter,
um das gereinigte Reinigungsmittel wieder in den

Vorratsbehdlter zurickzufihren."

"1l3 5. Druckmaschinen (-teile)reinigungsmittel
verwendbar bei einem Reinigungsverfahren nach einem
oder mehrere der Anspriche 1 bis 7 oder verwendbar bei
einer Vorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriiche 8 bis 14 dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Emulsion enthalt, die einen pH von € 9 bis 11 und einen
Emulgator mit einem HLB Wert von 7 bis 18 und

Korrosionsinhibitoren, bevorzugt Tolyltriazol,
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Benztriazol, besonders bevorzugt N-oleoylsarcosinsaure,
Alkylethercarbonsdure, vorzugsweise in Mengen von 1 bis
5 Gew.%$, enthdlt und durch einen KeramikfFilter mit
einer Porengrobe von 0,1 6+2 bis 0,4 uym filtrierbar

ist."

Der unabhangige Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 1
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags
dadurch, dass das Merkmal "wobei ein zu reinigender
Gegenstand in einer Reinigungskammer mit einem
Reinigungsmittel," durch das Merkmal "wobei eim zu
reinigender fette verschmutzte Kleinteile wie
Druckwalzen, Schrauben etc. Gegemstand in einer
Reinigungskammer mit einem Reinigungsmittel," ersetzt
wurde und "Alkylethercarbonsdure" als weiterer
besonders bevorzugter Korrosionsinhibitor nach der "N-
oleoylsarcosinsdaure" hinzugefiigt wurde. Der unabhdngige
Vorrichtungsanspruch 7 und der unabhangige
Reinigungsmittelanspruch 14 des Hilfsantrags 1 sind mit
den entsprechenden Ansprichen 7 und 13 des Hauptantrags

identisch.

Der unabhangige Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 2
unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags
dadurch, dass das Merkmal "das zumindest ein Glykol
und" zwischen den Formulierungen "... mit einem
Reinigungsmittel" und "das eine Emulsion enthalt ..."
eingefiigt wurde. Der unabhdngige Vorrichtungsanspruch 7
des Hilfsantrags 2 ist mit Anspruch 7 des Hauptantrags
identisch, wahrend im unabhdngigen
Reinigungsmittelanspruch 13 das Merkmal "zumindest ein
Glykol," zwischen den Formulierungen "dadurch
gekennzeichnet, dass" und "es eine Emulsion

enthalt ..." aufgenommen wurde.
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Der unabhangige Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 3
weist eine Kombination aller Merkmale der Anspriiche 1
der Hilfsantrdge 1 und 2 auf. Der unabhangige
Vorrichtungsanspruch 7 und der unabhangige
Reinigungsmittelanspruch 13 des Hilfsantrags 3 sind mit
den unabhédngigen Anspriichen 7 und 13 des Hilfsantrags 2

identisch.

Der unabhangige Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 4
weist das Merkmal "Mikroemulsion" anstelle des Merkmals
"Emulsion" von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf. Der
unabhédngige Vorrichtungsanspruch 6 entspricht dem
unabhédngigen Anspruch 7 des Hilfsantrags 3 und weist
alle seine Vorrichtungsmerkmale auf, wahrend in den
unabhédngigen Reinigungsmittelanspruch 12 des
Hilfsantrags 4 ebenfalls das Merkmal "Mikroemulsion"
anstelle des Merkmals "Emulsion" wvon Anspruch 13 des

Hilfsantrags 3 aufgenommen wurde.

Die Beschwerdefiihrerin hat in der mindlichen
Verhandlung im Wesentlichen folgende, fir die

Entscheidung relevanten Argumente vorgetragen:

Die spadte Einreichung des neuen Hauptantrags und der
Hilfsantrdage 1 bis 4 war durch die notwendige
Ricksprache mit der Anmelderin bedingt, welche wegen
der weiteren Vorgangsweise in der Sache gehalten werden
musste. Um keine neuen VerstoBRe gegen Artikel

123 (2) EPU zu verursachen, wurde Zeit bendtigt, um die
neuen Antrage einzureichen. Im Bescheid der Kammer war
im Ubrigen keine Frist im Hinblick auf die Einreichung

neuer Antrage genannt gewesen.

Der Bescheid der Kammer wurde als Diskussionsgrundlage
verstanden. Die wichtigsten Argumente bzw. Begrindungen

betreffend die Patentierbarkeit wurden auBerdem schon
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in den bisherigen Schriftsdtzen vorgebracht. Die
Anmelderin war der Meinung, dass mit den vorgenommenen
Anderungen in den neuen Antrdgen die Beanstandungen der
Kammer prima facie ausgeraumt werden wirden. Aus diesem
Grund sollten die neuen Antrage, d.h. der neue
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 bis 4 in das

Verfahren zugelassen werden.

In die unabhangigen Anspriiche des Hauptantrags wurden
der Keramikfilter mit einer PorengroBe von 0,1 bis 0,4
pm sowie die Korrosionsinhibitoren aufgenommen, um die
Beanstandung unter Artikel 123 (2) EPU zu beseitigen.
Es wurde weiterhin im Vorrichtungsanspruch 7 zusatzlich
das Merkmal der "Querstromfiltration" aufgenommen, um
diesen vom Stand der Technik besser abzugrenzen. Im
Hilfsantrag 1 wurden die "fetten verschmutzten
Kleinteile" aufgenommen. In die Anspriche der
Hilfsantrage 2 bis 4 wurde "Glykol" als zusatzlicher
Bestandteil aufgenommen. Im Hilfsantrag 4 wurden die
Anspriiche auf eine "Mikroemulsion" beschrankt. Mit dem
Schreiben vom 25. November 2014 wurden auch
Vergleichsbeispiele eingereicht, um einen Effekt
nachzuweisen bzw. um zu zeigen, dass das Verfahren

vorteilhaft sei.

Entscheidungsgriunde

1. Zulassung der neuen Antrdge in das Verfahren (Artikel
13 (1) VOBK)

1.1 Mit Schreiben vom 17. November 2014 hat die
Beschwerdefiihrerin einen neuen Hauptantrag und die

neuen Hilfsantrdge 1 bis 4 eingereicht.
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Diese finf neuen Antrdge wurden somit erst 9 Tage vor
der flir den 28. November 2014 angesetzten miindlichen
Verhandlung und damit auch eindeutig nach der
Aussendung der Ladung fir die miindliche Verhandlung

eingereicht.

Somit liegt eine Anderung des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Vorbringens der
Beschwerdefithrerin vor. Die Zulassung einer solchen
Anderung ins Verfahren liegt gemdB Artikel 13 (1) VOBK
im Ermessen der Kammer, wobei bei der Ausibung dieses
Ermessens insbesondere die Komplexitat des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensdkonomie, d. h. die Notwendigkeit, das
Verfahren rasch zum Abschluss zu bringen und

Rechtssicherheit zu schaffen, zu berlicksichtigen sind.

Sehr spat gestellte Antrdge (kurz vor oder in der
mindlichen Verhandlung) werden nach der stadndigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur dann zum
Verfahren zugelassen, wenn sie prima facie gewdahrbar
erscheinen. Die Zulassung neuer, in einem sehr spaten
Verfahrensstadium (kurz vor der miindlichen Verhandlung)
eingereichten Antrage ist nur dann
verfahrenstkonomisch, wenn diese nicht von vornherein
ungeeignet sind, die Zweifel an der Gewdhrbarkeit wvon
Ansprichen auszurdumen (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt IV.E.
4.2.1, dritter Absatz).

Das Schreiben der Beschwerdefihrerin wvom

17. November 2014, mit dem finf neue Antrage 9 Tage vor
der mindlichen Verhandlung und damit relativ spat
eingereicht wurden, enthielt - auBer dem lapidaren
Hinweis, dass die Korrosionsinhibitoren ihre "Stiitze

auf Seite 7 unten bis Seite 8, oben" finden - ebenso
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wenig wie das nachfolgende Schreiben vom

25. November 2014 (siehe die oberen Punkte V und VI),
keinerlei Argumente oder Ausfiihrungen, warum die von
der Kammer in ihrem 16-seitigen Bescheid unter den
Artikeln 54, 56, 83, 84 und 123 (2) EPU gemachten
Beanstandungen (siehe den oberen Punkt IV) durch die in
diesen funf neuen Antrigen vorgenommenen Anderungen

ausgeraumt werden sollten.

Der Hinweis betreffend die Basis des Merkmals der
"Korrosionsinhibitoren", das in die unabhangigen
Verfahrensanspriiche und Reinigungsmittelanspriiche aller
Antrage aufgenommen wurde, ist aber nicht ausreichend,
da weitere Merkmale, wie Jjenes der "... Querstrom-
filtration" in die unabhdngigen Vorrichtungsanspriiche
aller Antrage sowie das Merkmal "fette verschmutzte
Kleinteile ..." (siehe die oberen Punkte VIII bis XII),
ebenfalls aus der Beschreibung entnommen und in die
jeweiligen unabhangigen Verfahrens- und
Reinigungsmittelanspriiche der verschiedenen Antrage
aufgenommen wurden, ohne deren Basis in der
urspringlich eingereichten Anmeldung anzugeben. Auch
flir die restlichen in die unabhdngigen Verfahrens- und
Reinigungsmittelanspriiche zusatzlich aufgenommen
Merkmale ".. zumindest ein Glykol" sowie
"Mikroemulsion" wurde von der Beschwerdefithrerin keine

Basis angegeben.

Somit sind die Anderungen in dem neuen Hauptantrag und
den neuen Hilfsantragen 1 bis 4 ohne ausreichende
Substantiierung eingereicht worden. Daher stellte sich
fir die Kammer die Frage, ob sie auch ohne irgendeine
Begrindung erkennen kann, dass diese neuen Antrage die
vorgenannten Beanstandungen der Kammer prima facie
ausraumen (vgl. T 1836/12, unverdffentlicht im ABI.
EPA, Entscheidungsgriinde Nr. 1.3 und 1.4).
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In der mindlichen Verhandlung wurde von der Kammer in
diesem Zusammenhang unter anderem auch die Frage der
Neuheit des Vorrichtungsanspruches 7 des Hauptantrages
gegenlber dem Dokument D1 angesprochen. Die Kammer
hatte in ihrem Bescheid u.a. die im Dokument D1
offenbarte Reinigungsvorrichtung mit Keramikfilter als
neuheitsschaddlich flir den Gegenstand des
Vorrichtungsanspruches 8 des alten Hauptantrages, der
noch keine Querstromfiltration mittels des
Keramikfilters definiert hatte, erachtet (siehe die
Punkte 5.1 bis 5.1.2 des Bescheides).

In der mindlichen Verhandlung wurde von der Kammer
angesprochen, dass gemal der Figur 3 von D1 die zu
reinigende Losung 24 in der beschriebenen Vorrichtung
in Form einer Querstromfiltration durch den
Keramikfilter 34 von den Verunreinigungen befreit und
als Permeat 40 dem Verfahren wiederzugefiihrt wird.
Somit ware das in den Vorrichtungsanspruch 7 des
Hauptantrags aufgenommene Merkmal betreffend die
Querstromfiltration aus D1 bekannt. Die

Beschwerdefiihrerin hat dem nicht widersprochen.

Der neue Hauptantrag ist daher wegen prima facie
mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU) des Gegenstands des
Vorrichtungsanspruchs 7 nicht gewdhrbar und die im
Hauptantrag vorgenommenen Anderungen ridumen somit prima
facie nicht alle seitens der Kammer in ihrem Bescheid
erhobenen Beanstandungen aus. Der Hauptantrag wird
daher in das Verfahren nicht zugelassen (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013,
Abschnitt IV.E.4.4.2).

Die neuen Hilfsantrage 1 bis 4 enthalten jeweils einen

Vorrichtungsanspruch (Anspruch 7 in den Hilfsantragen 1
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bis 3, bzw. Anspruch 6 im Hilfsantrag 4; vgl. die
oberen Punkte VIII bis XII) mit den identischen
Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 7 des Hauptantrags.
Somit gilt die Schlussfolgerung von Punkt 1.7 oben
mutatis mutandis auch fir die Hilfsantradge 1 bis 4.
Beziiglich der weiteren Argumente der Beschwerdefiihrerin

wird Folgendes ausgefihrt.

Die als Begrindung flir die spate Einreichung der neuen
Antrage angefihrte notwendige Ricksprache mit der
Anmelderin stellt einen verfahrensexternen Umstand dar,
welcher kein Aspekt ist, der bei der Beurteilung der
Frage, zu welchem Zeitpunkt allfallige neue Antrage
vorzulegen sind, beriicksichtigt werden kann (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013,
Abschnitt IV.E.4.6.1).

Die Tatsache, dass im Bescheid der Kammer keine Frist
im Hinblick auf die Einreichung neuer Antrdage genannt
wurde ist fir die Fragen der Substantiierung der neu
eingereichten finf Antradge und deren prima facie
Gewahrbarkeit gemal der stadndigen Rechtsprechung ohne
Bedeutung (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
7. Auflage 2013, Abschnitt IV.E.4.4.2).

Das Argument, dass der Bescheid der Kammer als
Diskussionsgrundlage verstanden wurde und die
wichtigsten Argumente bzw. Begriindungen betreffend die
Patentierbarkeit auBerdem schon in den bisherigen
Schriftsatzen vorgebracht wurden, kann schon deshalb
nicht halten, da diese bereits vorgebrachten Argumente
fiir die neu eingereichten gednderten Antrage aufgrund
der darin vorgenommenen Anderungen nicht mehr zutrafen
bzw. auch keine Argumente vorgebracht wurden, weshalb
die Ausfihrungen der Kammer in ihrem Bescheid nicht

zutreffend sein sollten. Im Ubrigen ist es im Hinblick
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auf die Effizienz des Beschwerdeverfahrens nicht
hilfreich, dass allfdllige wichtige Argumente der
Beschwerdefihrerin erstmals in der mindlichen

Verhandlung vorgebracht werden (vgl. T 1836/12, supra).

2. Da keine ins Verfahren zugelassene Antrdge vorliegen,

ist die Beschwerde zuriuckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



