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Sachverhalt und Antrage

IT.

1180.D

Die Beschwerdefihrerin und Inhaberin des Europaischen
Patents mit der Verdffentlichungsnummer 0 741 522 hat
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Utber den
Widerruf des Patents am 4. Dezember 2001 Beschwerde

eingelegt.

Das Patent wurde mit einem Satz von 6 Ansprichen erteilt,
wobei die unabhdngigen Ansprliche 1, 5 und 6 wie folgt

lauten:

"1l. Molkenprotein-dominante Sauglingsmilchnahrung
einschlieflich Hydrolysatnahrung, dadurch erhdltlich,
da® als Molkenproteine bzw. Molkenproteinhydrolysate,
die in Form von Molkenpulver und/oder
Molkenproteinkonzentrat Ublicherweise zur Herstellung
von Sauglingsmilchnahrungen zugesetzt werden, solche

eingesetzt werden, die aus

a) Sauermolke und/oder
b) GMP freier oder GMP reduzierter SUfimolke gewonnen

werden

und die ansonsten hinsichtlich ihrer
Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen

werden.

5. Verfahren zur Herstellung molkenprotein-dominanter
Sduglingsmilchnahrung einschliefflich
Hydrolysatnahrung, bei dem Molkenproteine bzw.
Molkenproteinhydrolysate in Form von Molkenpulver
und/oder Molkenproteinkonzentrat Ublicherweise

Sauglingsmilchnahrungen zugesetzt werden,
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dadurch gekennzeichnet,

da® solche eingesetzt werden, die aus

a) Sauermolke und/oder
b) GMP freier oder GMP reduzierter Sufmolke gewonnen

werden

und die ansonsten hinsichtlich ihrer
Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen

werden.

6. Verwendung von Molkenproteinen und
Molkenproteinkonzentrat, die in Form von Molkenpulver
und/oder Molkenproteinkonzentrat Ublicherweise
zugesetzt werden, wobei solche eingesetzt werden, die

aus

a) Sauermolke und/oder
b) GMP freier oder GMP reduzierter SUfimolke gewonnen

werden

und die ansonsten hinsichtlich ihrer
Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen
werden,

zur Herstellung von Sauglingsmilchnahrungen."

Gegen das Patent wurden, gestltzt auf Artikel 100 a), b)

und c) EPU, zwei Einspriiche eingelegt.

Im Einspruchsverfahren hat die jetzige Beschwerde-
fihrerin in der mindlichen Verhandlung vom
8. November 2001 neue Anspruchssatze als Grundlage fiur

einen 1. bzw. 2. Hilfsantrag vorgelegt.
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Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Wortlaut des Anspruchs 1 gemaf Streitpatent und den
damaligen Hilfsantrdagen 1 und 2 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU nicht genlige, weil das darin
enthaltene Merkmal "und die ansonsten hinsichtlich ihrer
Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen
werden" Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung
hinausgehe und auch keinen zuladssigen Disclaimer

darstelle.

Mit der Beschwerdebegriindung vom 27. Marz 2002 hat die
Beschwerdeflhrerin 8 neue Anspruchssdtze als Grundlage

flir Hilfsantrdge 1 bis 8 eingereicht.

Am 18. Mai 2005 fand eine mindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Entscheidung der
Einspruchsabteilung im wesentlichen wie folgt

angefochten:

— Das in der angefochtenen Entscheidung beanstandete
Merkmal diene dazu, den beanspruchten Gegenstand
klarzustellen und gegen den Stand der Technik

abzugrenzen.

— Die Worte im Anspruch mUssten im Hinblick auf den
technischen Gehalt der Beschreibung interpretiert
werden. Entsprechend kdnne der Fachmann das
betreffende Merkmal nur dahingehend auslegen, dass
beim Einsatz von SuUffmolke diese nur dem einen
Verfahrenschritt zur Entfernung von GMP unterworfen

werde, wahrend Sauermolke ohnehin als solche, ohne
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weitere Behandlung eingesetzt werde. Dies gehe

eindeutig aus der Beschreibung hervor.

Der Einwand unzulédssiger Erweiterung der Ansprliche wurde
von den Beschwerdegegnerinnen im wesentlichen wie folgt

begrindet:

— Bei dem Verfahrenschritt zur Entfernung von GMP werde
die Proteinzusammensetzung der Molke nicht nur in
Bezug auf den GMP Gehalt sondern auch "ansonsten"

verandert.

— Durch die Umsetzung der Molke zum
Molkenproteinhydrolysat werde ferner die
Proteinzusammensetzung zusdtzlich, d. h. "ansonsten"

verandert.

— Aus den genannten Grinden gebe es keine Basis in den
ursprlinglichen Unterlagen fir das betreffende Merkmal,
demzufolge die Proteinzusammensetzung der
einzusetzenden Molke durch Reduzierung nur des GMP

Gehalts verd&ndert worden sei.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte, als
Hauptantrag, die Aufhebung der Entscheidung der
Einspruchsabteilung und die Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt. Als Hilfsantrdge 1 - 8 beantragte
die Beschwerdefliihrerin die Aufrechterhaltung des Patents
auf der Basis der mit Schreiben vom 27. Marz 2002
eingereichten Hilfsantrage, weiter hilfsweise die
ZurlUckverweisung des Verfahrens an die

Einspruchsabteilung.
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Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten
die Zurickweisung der Beschwerde der Patentinhaberin,
hilfsweise, die Zurickverweisung an die

Einspruchsabteilung.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

1. Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist eine
Molkenprotein-dominante Sduglingsmilchnahrung, die
ausgehend von Ublichen Molkenproteinen bzw.
Molkenproteinhydrolysaten erhalten wird. Dabei werden

solche eingesetzt, die:

a) aus Sauermolke und/oder

b) aus StuPBmolke gewonnen werden.

Flir die Variante b) wird die SURmolke vor ihrem Einsatz

teilweise oder restlos von GMP (Glycomakropeptid)

befreit (Anspruch 1: "als Molkenproteine bzw.
Molkenproteinhydrolysate ..., solche eingesetzt werden,
die aus ... b) GMP freier oder GMP reduzierter Suffmolke

gewonnen werden')

2. Es ist unbestritten, dass die oben genannten Merkmale
urspringlich offenbart sind. Darlber hinaus enthalt
jedoch der erteilte Anspruch 1 die zusatzliche

Einschrankung "und die ansonsten hinsichtlich ihrer

Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen

werden" (Hervorhebung durch die Kammer), welche in den
ursprunglichen Unterlagen nicht expressis verbis zu

finden ist. Es stellt sich daher die Frage, ob das

1180.D



1180.D

- 6 - T 1264/01

Hinzuflgen dieses Merkmals in den Anspruch 1 im Zuge des

Erteilungsverfahrens gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRt.

Fir die Zuldssigkeit nach Artikel 123 (2) EPU kommt es
nach Auffassung der Kammer im wesentlichen auf die
Interpretation des Wortes "ansonsten" fUr die Variante b)
an. Demnach gibt es zwei Mdglichkeiten, diese Variante b)

auszulegen:

i) es wird eine SUffmolke eingesetzt, welche in ihrer
Proteinzusammensetzung bis auf den Gehalt von GMP
ansonsten der Molke nach der Fallung von Caseinen aus

Milch entspricht,

oder

ii) es wird eine SUfmolke eingesetzt, welche nur durch
den Verfahrensschritt der Entfernung von GMP in ihrer
Proteinzusammensetzung verandert, ansonsten aber
keiner weiteren die Proteinzusammensetzung andernden

Behandlung unterworfen wurde.

Eine bekannte Methode, GMP grofdtechnisch mit Hilfe von
Ultrafiltration aus Sulfmolke zu entfernen, ist in der
Beschreibung der urspriinglichen Anmeldung angegeben
(Seite 3, Zeilen 3 bis 14, mit der dort zitierten US-
Patentschrift 5,075,424). Nach Aussagen aller Parteien
ist es technisch nicht méglich, mit diesem speziellen
Verfahren oder mit anderen konventionellen Verfahren zur
Entfernung von GMP aus SuUBmolke nur GMP ohne andere
Proteine aus der Sufmolke zu entfernen. Somit ist es
bekannt, dass die Molke durch den Schritt der GMP
Entfernung nicht nur im Hinblick auf den GMP Gehalt,

sondern auch ansonsten in ihrer Proteinzusammensetzung
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nicht mehr der ursprlinglichen Molke entsprechen kann.
Nach Auffassung der Kammer folgt aus dieser Tatsache fur
den vorliegenden Fall, dass in Abwesenheit eines Uber
die Reduzierung des GMP Gehalts hinausgehenden weiteren
Verfahrensschritts die oben erstgenannte Mdglichkeit i)
jeglichen technischen Sinnes zur Auslegung der Variante
b) entbehrt. Infolgedessen kann fiir den Fachmann diese
M&ébglichkeit nicht vom Wortlaut des Anspruchs umfasst

sein.

3.2 Aufer dem Hinweis auf die GMP Entfernung aus der
Stuffmolke mit Hilfe der Ultrafiltration ist aber an
keiner Stelle der Beschreibung die Rede von einer
zusatzlichen Behandlung der Molke mit dem Zweck, deren
Proteinzusammensetzung ansonsten zu verandern. In den
Beispielen 1 und 2 wird angegeben, dass
entmineralisiertes Molkenpulver aus Sauermolke oder aus

Stufmolke, nach Entfernung des GMP, eingesetzt wird.

Somit steht die oben erwdhnten Mdéglichkeit ii) - und nur
diese - zur Auslegung der Variante b) im Anspruch 1 im
Einklang mit dem gesamten Inhalt der ursprlinglichen

Offenbarung.

4. Nach Lage der Akte wurde vor der Einspruchabteilung kein
Einwand nach Artikel 123 (2) EPU in Bezug auf den
Einsatz von Sauermolke (Variante a)) erhoben (siehe
Protokoll der mindlichen Verhandlung vom
8. November 2001, Punkt 4 und angefochtene Entscheidung,
Punkt 2).

Es ist in der Tat unstrittig, dass Sauermolke auf Grund
ihrer Herstellung GMP-frei ist. Aus diesem Grunde geht

auch aus den urspringlichen Unterlagen eindeutig hervor,

1180.D
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dass zur Herstellung von Sauglingsmilchnahrungen die
Sauermolke keiner Vorbehandlung zur Entfernung von GMP
bedarf, wie im Falle der SufBmolke (Seite 3, Zeilen 15

bis 23 und Beispiele 1 und 2 in Zusammenhang mit Seite 2,
Zeilen 10 bis 31). Somit ist auch der anspruchsgemafRe
Einsatz von Sauermolke, die ansonsten hinsichtlich ihrer
Proteinzusammensetzung keiner Veranderung unterworfen

wird, durch die urspringlichen Unterlagen gestitzt.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde das
zur Diskussion stehende Merkmal zum ersten Mal mit dem
Argument angegriffen, dass auch die im Anspruch
vorgesehene Umsetzung zum Molkenproteinhydrolysat zu
einer Veranderung der Proteinzusammensetzung fihre, die
im Widerspruch dazu stehe, dass gemafs Anspruch 1 nur der
GMP Gehalt verandert werden dirfe. Auch diesbezlglich
liege eine Verletzung der Vorschrift des Artikels 123 (2)
EPU vor.

Nach Ansicht der Kammer ist dieser Einwand unbegrindet,
weil Anspruch 1 vor dem Hintergrund der bekannten
Verwendung von Molkenproteinhydrolysaten fir
Sduglingsmilchnahrung sachgerecht interpretiert werden
muss (Seite 1, Zeilen 3 bis 7 der urspringlichen
Beschreibung) . Demnach impliziert die beanspruchte
Verwendung von Molkenproteinhydrolysaten Anderungen der
Proteinzusammensetzung, wie sie aus der Umsetzung zum
Hydrolysat rihren, und zwar unabhdngig von dem
Verfahrensschritt der GMP Reduzierung. Eine solche
Anderung der Proteinzusammensetzung steht somit in
keinem Zusammenhang zu dem letztgenannten
Verfahrensschritt und hat daher keinen Einfluss auf die
Interpretation des zur Diskussion stehenden Merkmals

("und ansonsten ...").
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6. Die Anspriliche 5 und 6 entsprechen den urspringlichen

Ansprlichen 7 bzw. 8 und enthalten jeweils das gleiche

zusatzliche Merkmal bezliglich der Veranderung der

Proteinzusammensetzung wie Anspruch 1. Diese Ansprlche

sind daher aus den selben Grinden zuldssig im Sinne des

Artikels 123 (2) EPU.

7. Das Streitpatent wurde ausschlieflich aufgrund des

Einspruchsgrunds gemdR Artikel 100 c¢) EPU widerrufen.

Die seitens der Einsprechenden geltend gemachten

Einspruchsgriinde gemdR Artikel 100 a) und b) EPU wurden

im Einspruchsverfahren noch nicht erdértert. Gemaf den

Antradgen der Parteien verweist die Kammer daher im

Rahmen ihrer Zustdndigkeit gemdf Artikel 111 (1) EPU die

Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste

Instanz zurluck.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Verfahren wird zur weiteren Prufung des Patents,

erteilt, an die Einspruchsabteilung zurlckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. R&hn P. Kitzmantel
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