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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
Europédische Patent Nr. 2 865 739 unter Artikel 101 (3)

a) EPU in gednderter Form aufrechtzuerhalten.

IT. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent unter
Artikel 100 a) EPU wegen mangelnder Neuheit
(Artikel 54 EPU) und mangelnder erfinderischer
Tdtigkeit (Artikel 56 EPU), sowie unter
Artikel 100c) EPU angegriffen.

IIT. Die Patentinhaberin verteidigte ihr Patent im
Einspruchsverfahren in gednderter Form. Die
Einspruchsabteilung erachtete die im Hauptantrag
durchgefiihrten Anderungen durch die urspriinglich
eingereichte Anmeldung gestiitzt, sowie den darin
beanspruchten Gegenstand gegeniiber der erteilten
Fassung der Anspriiche auch nicht als unzulassig
erweitert (Artikel 123(2) und (3) EPU). Sie sah Neuheit
sowie das vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands samtlicher unabhangiger Anspriiche gegeniliber
der Offenbarung der Dokumente D1 bis D4 gegeben, wobei
sie die technische Lehre des Dokuments D7 als
nachstliegenden Stand der Technik erachtete (Artikel 54
und 56 EPU).

IV. Im Verfahren wurde unter anderem auf das folgende

Dokument verwiesen:

D2: EP 2 568 035 Al

V. Die Einsprechende begriindete ihrer Beschwerde damit,

dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung sowohl in
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VIT.
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Bezug auf die festgestellte Zuléassigkeit der
durchgefithrten Anderungen (Artikel 123(2) EPU), als
auch in Bezug auf die festgestellte Neuheit des
beanspruchten Gegenstands, und zwar insbesondere
hinsichtlich der Offenbarung der Dokumente D1 bis D4,
sowie in Bezug auf die erfinderische Tatigkeit
fehlerhaft sei (Artikel 54 und 56 EPU).

In Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung reichte die
Patentinhaberin die Hilfsantrage 1 bis 11 ein, und
begriindete die ihrer Ansicht nach gegebene
Patentfédhigkeit des Hauptantrags. In Bezug auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit der neu vorgelegten
Hilfsantrédge verwies sie lediglich auf die von ihr zum

Hauptantrag vorgebrachten Uberlegungen.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK teilte die
Kammer den Parteien ihre vorlaufige Auffassung iber die
Sach- und Rechtslage mit. Insbesondere verwies sie
darauf, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU zu erfiillen, aber mit Hinblick auf
die Offenbarung des Dokuments D2 nicht neu zu sein
scheine. Bezliglich der bis zu diesem Zeitpunkt von der
Beschwerdegegnerin vorgelegten Hilfsantradge stellte die
Kammer fest, dass keine Argumente vorgebracht worden
seien, inwiefern diese Antrédge die Erfordernisse der
Neuheit und/oder der erfinderischen Tatigkeiten
erfillten, und dass sich somit die Frage stelle, auf
welcher Grundlage diese Hilfsantrdage wahrend der
mindlichen Verhandlung zu diskutieren sein wilirden. Die
Kammer hat die Parteien diesbeziiglich dariiber
unterrichtet, dass mit einer Zulassung der Hilfsantrage

nicht zu rechnen sei.

Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023 reichte die

Beschwerdegegnerin vier weitere Hilfsantrdge ein und
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beantragte deren Zulassung ins Verfahren.

Am 30. Mai 2023 fand eine miindliche Verhandlung in Form
einer Videokonferenz statt, an deren Ende die

Entscheidung verkindet wurde.

Im Laufe der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin die Hilfsantrage 1 bis 4,
eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom

20. September 2021 (Hilfsantrdge 1 und 3) bzw. mit
Schriftsatz vom 23. Mai 2023 (Hilfsantrage 2 und 4),
sowie die Hilfsantrage 7 bis 15, ebenfalls eingereicht
mit der Beschwerdeerwiderung vom 20. September 2021,
zurlickgenommen und die Hilfsantrdge 5 und 6,
eingereicht mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023, in die

Hilfsantrdage 1 und 2 umbenannt.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

(a) y-Decalacton und

(b) y-Undecalacton

zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten 1in

oleochemischen Zubereitungen."

Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 und 2 (eingereicht als
Hilfsantrdage 5 und 6 am 23. Mai 2023) ist identisch und
hat den folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

(a) y-Decalacton und

(b) y-Undecalacton
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zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten 1in
oleochemischen Zubereitungen,

dadurch gekennzeichnet, dass man die Lactone zur
Maskierung von Geruchsnoten einsetzt, die durch freie
Fett-sduren, Aldehyde sowie Oxidationsprodukte von

Fetten und Olen hervorgerufen werden.'"

Anspruch 1 des mit der Erwiderung auf die

Beschwerdebegrindung am 20. September 2021 zunachst als
Hilfsantrag 1 eingereichten und wahrend der mindlichen
Verhandlung zuruckgenommenen Antrags hat den folgenden

Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

(a) y—-Decalacton und

(b) y-Undecalacton

zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten, die durch
freie Fett-sduren, Aldehyde sowie Oxidationsprodukte
von Fetten und Olen hervorgerufen werden, in

oleochemischen Zubereitungen."

In ihrer Beschwerdebegrindung und im weiteren Verfahren
brachte die Beschwerdefihrerin in Bezug auf die fir die
vorliegende Entscheidung relevanten Punkte im

Wesentlichen folgendes vor:

Der Gegenstand des Hauptantrags sei nicht neu gegeniliber
der Offenbarung des Dokuments D2. Darin werde im
Beispiel "Parfiimol-Beispiel P6" die Verwendung einer
Mischung gemaB Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart.
Dieser Einwand seil bereits zu Beginn des

Einspruchsverfahrens vorgetragen worden.

Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Hilfsantrage
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seien nicht zuzulassen, da sie bereits im
Einspruchsverfahren hatten vorgelegt werden kénnen. Die
Beschwerdegegnerin hatte mit diesen Antrdgen namlich
bereits auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachten
Beanstandungen reagieren konnen. Zudem fihrten die
Hilfsantrdge zu neuen Einwanden, wahrend bereits

vorhandene Einwande nicht ausgerdaumt wirden.

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung und im
weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin in
Bezug auf die fir die vorliegende Entscheidung

relevanten Punkte im Wesentlichen folgendes vor:

Neuheit der im Hauptantrag beanspruchten Verwendung
gegenlber der Offenbarung des Dokuments D2 sei gegeben,
da aus diesem Dokument nicht hervorgehe, dass die
anspruchsgemdll genannten Lactone y-Decalacton und y-
Undecalacton zur Maskierung geruchlicher Fehlnoten in
oleochemischen Zubereitungen verantwortlich seien. Dies
sei gemdRl der im Streitpatent offenbarten Erfindung
jedoch der Fall.

Bezliglich der Gewahrbarkeit der Hilfsantrdge seien zwar
im schriftlichen Verfahren zunachst keine detaillierten
Ausfiihrungen vorgebracht worden, allerdings seien diese
dem Vorbringen implizit entnommen werden kdnnen. Auch
handle es sich lediglich um geringfiigige Anderungen.
Die Hilfsantrage sollten daher ins Verfahren zugelassen
werden. Zudem sei der darin beanspruchte Gegenstand

gewahrbar.
Die Schlussantrage der Parteien sind wie folgt:
Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragt die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Europaischen Patents Nr. 2 865 739 in
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vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die
Zurlickweisung der Beschwerde und damit die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Antrags
(Hauptantrag im Einspruchsverfahren). Hilfsweise
beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der
Basis der Hilfsantrdge 1 und 2, eingereicht als
Hilfsantrdge 5 und 6 gemal Schriftsatz wvom

23. Mai 2023.

Entscheidungsgrunde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
Hauptantrag - Neuheit (Artikel 54 EPU)

2. Die Einspruchsabteilung hat Neuheit der Verwendung
gemal Anspruch 1 anerkannt, insbesondere hinsichtlich
der Offenbarung des Dokuments D2. Ihrer Ansicht nach
offenbare das Dokument nicht eindeutig die Rolle der im
Parfim-0l gemidR Beispiel P6 enthaltenen Lactone in den
beschriebenen Mischungen. Dieser Auffassung trat die

Beschwerdefiilhrerin entgegen.

3. Das Vorbringen der Beschwerdefithrerin iberzeugt, und
die Kammer kommt aus folgenden Grinden zu der
Auffassung, dass die Offenbarung des Dokuments D2 die

Neuheit der beanspruchten Verwendung vorwegnimmt :

Im Dokument D2 werden Riechstoffmischungen offenbart,
die Substanzen enthalten, welche unerwiinschte
geruchliche Noten von Moschusriechstoffen maskieren.

Insbesondere werden hierzu Mischungen offenbart, die
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die Verbindungen A-1 und A-2 enthalten (siehe die
Absadtze [0009] und [0011]). Im Beispiel P6 (siehe
Absatz [0095]) wird hierzu speziell ein Parfimdl
offenbart, welches neben den Verbindungen A-1 und A-2
(in der im Parfimol enthaltenen "Mischung (Mix1)",
siehe Absatz [0087]) zusatzlich auch die Verbindungen

vy—-Decalacton und y-Undecalacton enthalt.

Unbestritten war, dass es sich bei diesem Parfimdl um
eine oleochemische Zubereitung handelt. Unbestritten
war auch, dass das Dokument D2 die Verwendung dieses
Parfimdls zur Maskierung geruchlicher Fehlnoten
offenbart.

Das Dokument D2 offenbart somit auch die Verwendung
einer Mischung (Parfimdl-Beispiel P6), enthaltend die
Verbindungen y-Decalacton und y-Undecalacton, zur
Maskierung von geruchlichen Fehlnoten (unerwiinschte
geruchliche Fehlnoten von Moschusriechstoffen, siehe
Absatz [0009]). Die Verwendung gemal Anspruchs 1 des
Hauptantrags ist deshalb nicht neu im Sinne des
Artikels 54 (1) und (2) EPU.

Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgebracht, dass
gemal Dokument D2 die beiden Verbindungen A-1 und A-2
fir die Maskierung der unerwiinschten Geruchsstoffe
verantwortlich seien, nicht jedoch die Verbindungen v-
Decalacton und y-Undecalacton. Aus der Beschreibung des
Streitpatents, insbesondere Absatz [0009], gehe jedoch
hervor, dass es die beiden Lactone seien, die der
Maskierung von Geruchsnoten dienten. Daher sei die

beanspruchte Verwendung neu.

Korrekt an dieser Argumentation ist, dass gemal den
Absatzen [0009] und [0011] des Dokuments D2 eine

Aufgabe der darin beschriebenen Erfindung darin
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bestand, Substanzen (Stoffe oder Stoffgemische)
bereitzustellen, die unerwunschte geruchliche Noten von
Moschusriechstoffen maskierten. Als LOsung hierfir
werden Riechstoffmischungen vorgeschlagen, die die

Verbindungen A-1 und A-2 enthalten.

Korrekt ist ebenfalls, dass aus dem Streitpatent
hervorgeht, dass die Verbindungen y-Decalacton und y-
Undecalacton fir die geruchliche Maskierung
verantwortlich sind (siehe Absatz [0009]).

Jedoch bezieht sich Anspruch 1 des Hauptantrags nicht
auf die Verwendung der genannten Lactone zur Maskierung
von geruchlichen Fehlnoten in oleochemischen
Zusammensetzungen. Er bezieht sich vielmehr auf die
Verwendung einer Mischung, welche diese Lactone
enthalt. Eine derartige Mischung wird aber gerade im
Parfimdl-Beispiel P6 des Dokuments D2 offenbart. Das

Argument der Beschwerdegegnerin uberzeugt daher nicht.

Da die beanspruchte Verwendung nicht neu ist gegeniiber
der Offenbarung des Dokuments D2, ist der Hauptantrag
nicht gewdhrbar (Artikel 54 EPU).

Hilfsantrdge - Zulassung

Die Hilfsantrdge 1 und 2 wurden mit Schriftsatz wvom
23. Mai 2023 als Hilfsantrage 5 und 6 von der
Beschwerdegegnerin eingereicht und deren Zulassung ins

Beschwerdeverfahren beantragt.

Die Beschwerdefiilhrerin beantragte die Nicht-Zulassung

der Antrage wegen verspateten Vorbringens.
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Die Kammer ladsst die Antrage aus den folgenden Griinden

nicht ins Verfahren zu:

Das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens besteht in
der gerichtlichen Uberpriifung der angefochtenen
Entscheidung. Daher ist das Vorbringen der Beteiligten
auf die Antrdge zu richten, die der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegen (Artikel 12(2) VOBK).

Die Hilfsantrage 1 und 2 liegen weder der angefochtenen
Entscheidung zugrunde, noch wurden sie mit der
Beschwerdeerwiderung eingereicht (Artikel 12(1) c)
VOBK) . Es handelt sich deshalb um Anderungen im Sinne
des Artikels 12(4) VOBK.

Die Anderungen wurden am 23. Mai 2023 eingereicht. Die
Kammer hatte am 3. Januar 2023 zur mindlichen
Verhandlung gemidB Regel 115(1) EPU fiur den 30. Mai 2023
geladen. Die geadnderten Antrage wurden also nach
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung vor
der Kammer - und zudem lediglich eine Woche vor dem
Datum der Verhandlung - eingereicht. Sie unterliegen
daher den Bestimmungen des Artikels 13(2) VOBK.

Anderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten
nach Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung
bleiben gemal Artikel 13(2) VOBK grundsatzlich
unberlicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstande vorliegen.

Solche stichhaltigen Grinde wurden von der

Beschwerdegegnerin jedoch nicht aufgezeigt.

Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgebracht, dass die

Antrage als Reaktion auf die Mitteilung der
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Beschwerdekammer nach Regel 15(1) VOBK eingereicht
wurden, insbesondere auf die darin geduberten Einwande
mangelnder Neuheit gegeniliber Dokument D2. Erst in der
genannten Mitteilung sei namlich von der Kammer
thematisiert worden, dass gemal Anspruch 1 des
Hauptantrags die darin definierten Mischungen, die vy-
Decalacton und y-Undecalacton enthielten, zur
Maskierung von geruchlichen Fehlnoten verwendet wilirden,

nicht aber diese Lactone als solche.

In der Tat hat die Kammer die Parteien in ihrer
Mitteilung iUber ihre vorlaufige Sicht in Kenntnis
gesetzt, dass Neuheit der Verwendung des Anspruchs 1
gemal Hauptantrag gegeniiber Beispiel P6 des Dokuments
D2 nicht anerkannt werden konne. Die Kammer
argumentierte in ihrer Mitteilung, dass Anspruch 1 auf
die Verwendung einer die im Anspruch genannten Lactone
enthaltende Mischung gerichtet sei, nicht jedoch auf
die Verwendung der Lactone als solche (siehe vorletzter

Absatz unter Punkt 10.3.2 der Mitteilung).

Die Tatsache, dass Anspruch 1 auf die Verwendung der
Mischungen gerichtet ist, wurde von den Parteien nicht

in Frage gestellt.

Ebenso wenig wurde in Frage gestellt, dass mangelnde
Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags, wie auch des
erteilten Anspruchs 1, insbesondere gegeniiber der
Offenbarung des Dokuments D2, sowohl im Beschwerde- als
auch bereits seit Beginn des Einspruchsverfahrens

beanstandet wurde.

Daher kann weder der Einwand mangelnder Neuheit
gegenliber der Offenbarung des Dokuments D2, noch die
wortliche Auslegung des Anspruchswortlauts als

Uberraschend angesehen werden. Ein auBergewthnlicher
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Umstand, der eine Zulassung der Antrage rechtfertigen

kénnte, liegt somit nicht vor.

Die Beschwerdegegnerin brachte auch vor, dass sich
Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 und 2 von Anspruch 1 des
mit Schriftsatz vom 23. September 2021 zunachst als
Hilfsantrag 1 eingereichten Antrags nur durch eine
grammatikalische Anderung unterscheide. Diese bestehe
darin, dass Anspruch 5 des Hauptantrags vollstandig in

Anspruch 1 aufgenommen worden sei.

Die Kammer kann sich dieser Schlussfolgerung nicht

anschlieBen.

Korrekt ist, dass nunmehr samtliche Merkmale des
Anspruchs 5 in den Anspruch 1 aufgenommen wurden.
Allerdings war Anspruch 1 des mit der Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindung zunachst als Hilfsantrag 1
eingereichten Antrags gerichtet auf die Verwendung
einer die beiden Lactone y-Decalacton und vy-
Undecalacton enthaltenden Mischung zur Maskierung wvon
geruchlichen Fehlnoten (...) in oleochemischen
Zubereitungen. Anspruch 1 der Hilfsantrdge 1 und 2 ist
jedoch gerichtet auf die Verwendung einer die beiden
Lactone y-Decalacton und y-Undecalacton enthaltenden
Mischung zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten
(...) in oleochemischen Zubereitungen, wobei als
zusatzliches Merkmal aufgenommen wurde, "dass man die

Lactone zur Maskierung von Geruchsnoten einsetzt".

Die Aufnahme dieses zusatzlichen Merkmals geht iber
eine lediglich grammatikalische Anderung des
Anspruchswortlauts hinaus. Im gednderten Anspruch 1
wird namlich eine Verwendung beansprucht, in der die
genannten Lactone selbst, nicht jedoch die sie

enthaltenden Mischungen fir die Maskierung der
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Geruchsnoten verwendet werden.

Die Kammer stellt zudem fest, dass die
Beschwerdegegnerin auch in ihrem Schriftsatz vom

23. Mai 2023 nicht darauf eingeht, inwiefern durch die
neuen Hilfsantrdge 1 und 2 der beanstandete Mangel an
Neuheit gegeniiber der Offenbarung des Dokuments D2
ausgeraumt werde. Vielmehr wird darin lediglich
ausgefihrt, dass in den betreffenden Antrdgen als
Reaktion der Mitteilung der Beschwerdekammer,
insbesondere auf die Bedenken beziiglich der Neuheit
gegenliber D2, der Wortlaut des Anspruchs 5 der
erteilten Fassung des Streitpatents komplett in den
geanderten Anspruch 1 aufgenommen wurde, und dass zudem
Anspruch 3 der erteilten Fassung gestrichen wurde. Eine
Begrindung, inwiefern durch diese Anderung Neuheit
hergestellt bzw. inwiefern der geanderte
Anspruchsgegenstand auch das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit erfillen konnten, fehlt im
Schriftsatz jedoch. Der alleinige Verweis auf die zum
Hauptantrag vorgebrachten Grinde ist nicht ausreichend,
da die Hilfsantrage ja gerade fir den Fall, dass der im
Hauptantrag beanspruchte Gegenstand nicht als neu
erachtet wird, eingereicht wurden und deren Anspruch 1
durch zusatzliche Merkmale eingeschrankt wurde. Somit
kénnen vorgebrachte Argumente, die die Neuheit fir den
Hauptantrag nicht ausreichend begriindeten, auch fir
nachrangige Antrage, deren Gegenstand - wie im
vorliegenden Fall - durch die Aufnahme zusatzlicher
beschrankender Merkmale eingeschrankt wurden, Neuheit
ebenfalls nicht begriinden. Auch der bereits mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichte Hilfsantrag 1

enthielt keine derartigen Ausfihrungen.

Insgesamt stellt die Kammer fest, das wvon der

Beschwerdegegnerin keine stichhaltigen Grinde dafir
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aufgezeigt wurden, dass auBerordentliche Umstande
vorliegen, die eine Zulassung der Hilfsantrdge 1 und 2
rechtfertigen kdénnen. Ebenso wenig kann die Kammer
ihrerseits das Vorliegen auBergewohnlicher Umstéande
erkennen. Daher ladsst die Kammer diese Antrage nicht

ins Verfahren zu (Artikel 13(2) VOBK).

10. Da somit keiner der Antrdge sowohl zuldssig als auch

gewahrbar ist, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
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