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Sachverhalt und Antrage

I. Die Erteilung des Europaischen Patents EP-B 1 191 855
auf die Europaische Patentanmeldung 00 929 564.3,
angemeldet am 27. Mai 2000 als Internationale Anmeldung
PCT/EP2000/004847 im Namen der Firma "Tetra Werke
Dr. rer. nat. Ulrich Baenisch GmbH" (Jetzt "Tetra GmbH"),
wurde am 31. Marz 2004 im Patentblatt 2004/14
bekanntgemacht.

Das Patent mit dem Titel "Energiereiche Futterflocken
fir Fische und Invertebraten sowie Verfahren zur
Herstellung” wurde mit zwdlf Ansprichen erteilt.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 8 lauteten wie folgt:

1. Homogenes fettreiches Flockenfutter fur Fische und
Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von
12 bis 40 % bei einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form

von gleichmalRig geformten Flocken."

"8. Verfahren zur Herstellung fettreicher Futterflocken
gemélR der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal3
die Rezepturkomponenten homogen vermischt werden und
dann mit einer Extrudierschneckendrehzahl von 60-98 %,
bevorzugt 75 % und einer Temperatur im Mehleinzugs-
bereich von 40 - 160°C, bevorzugt 75°C und im Dusenkopf
von 40 - 190°C, bevorzugt 75°C unter Zugabe von 1 -

100 1, bevorzugt 30 I Wasser pro Stunde zu 1 bis 50,
bevorzugt 2 - 4 mm langen Extrudaten mit einem
Stickdurchmesser von 1 bis 10 mm, bevorzugt 2 - 4 mm
extrudiert und anschlieRend auswalzt (sic) zu Flocken
mit einer Dicke zwischen 10 pym und 5 mm und einem

Durchmesser zwischen 1 mm und 100 mm.""

C3147.D
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Die Anspriuche 2 bis 7 waren vom Anspruch 1 abh&ngig. Die
Anspriche 9 bis 12 waren auf die Verwendung des Futters

gemdll den Ansprichen 1 bis 7 fur verschiedene Zwecke in

der Zierfischhaltung gerichtet.

1. Gegen das Patent wurde am 30. Dezember 2004 von der

Firma

Cargill Inc.

Einspruch eingelegt. Die Einsprechende beantragte,
gestutzt auf die Einspruchsgrinde gemdl Artikel 100 a)
EPU den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit

und mangelnder erfinderischer Tatigkeit.

Zur Stutze ithrer Argumentation nannte die Einsprechende

folgende Dokumente:

E1l US-A 4 696 634;

E2 WO-A 98/25478;

E3 Samuel P. Meyers: "Flake Diets and Larval Crustacean
Culture™ iIn "The Progressive Fish-Culturist”, vol. 46,
no. 4 (October 1984);

E4 "Purina Mills, Inc.” Produktbeschreibungen; und

E6 DE-A 37 07 032.

Die Patentinhaberin fihrte mit Schreiben vom 24 Mai 2005
das Dokument

E5 Abstract des Vortrags von Allan D. Keras anlasslich
der "Annual International Conference and Exposition
of the World Aquaculture Society"™ vom 26. April bis
2. Mai 1999

ein.

C3147.D
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Mit threr am 23. Oktober 2006 miundlich verkundeten und
am 8. Januar 2007 schriftlich begrindeten Entscheidung
hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geandertem
Umfang auf Basis der in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Anspriche 1 bis 12 aufrecht. Der
eingereichte Anspruchssatz unterschied sich von den
erteilten Ansprichen nur im Anspruch 1, in den das
Merkmal eingefiugt wurde, dass das Flockenfutter in Form
von in einem Walzenstuhl gleichmaRig geformten Flocken

vorliegt. Anspruch 8 blieb unverandert.

Anspruch 1 lautet nunmehr folgendermalRen:

1. Homogenes fettreiches Flockenfutter fur Fische und
Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von
12 bis 40 % bei einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form

von in einem Walzenstuhl gleichmalRig geformten Flocken.™

Bezuglich der Neuheit argumentierte die Einspruchs-
abteirlung, dass das product-by-process Merkmal "“in Form
von In einem Walzenstuhl gleichmalig geformten Flocken"
eine Oberflachenbeschaffenheit des beanspruchten
Flockenfutters definiere, die durch Extrudate nicht
erfullt wirde. Da keines der zitierten Dokumente Flocken
beschreibe, die von einem Auswalzprozess herruhrten und
die zudem den beanspruchten spezifischen Fettgehalt
aufwiesen, sei der beanspruchte Gegenstand neu.

Die Einspruchsabteilung sah den beanspruchten Gegenstand
auch als erfinderisch an und argumentierte, dass -
ausgehend von E2 als nachstliegendem Stand der Technik -
das zu losende Problem in der Bereitstellung eines

alternativen Flockenfutters mit erhohtem Fettgehalt zu
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sehen sei. Zwar seien aus E5 oder E6 fettreiche
Futtermittel fur Fische bekannt, jedoch wirden diese
dort in Form von Sticks, Pellets oder Extrudaten
beschrieben. Auch kdnne der Ansicht der Patentinhaberin,
dass der Fachmann das in E2 beschriebene Verfahren zur
Flockenherstellung auf fettreiche Futtermittel gemal E5
oder E6 nicht anwenden wirde, gefolgt werden. Da Fett
die Tendenz zeige, sich unter Druck von hydrophilen
Komponenten abzutrennen, musste der Fachmann erwarten,
dass unter den Bedingungen des Walzens in einem

Walzenstuhl inhomogene Produkte erhalten werden.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
Einsprechende (nachfolgend: Beschwerdefihrerin) am

19. Marz 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde ein. Die
Beschwerdebegrindung, in der die Einwadnde der mangelnden
Neuheit und mangelnden erfinderischen Tatigkeit
aufrechterhalten wurden, wurde am 18. Mai 2007
eingereicht. Weitere Ausfihrungen wurden mit Schreiben

vom 23. Januar 2008 eingereicht.

In 1threr Antwort vom 9. Juli 2007 verteidigte die
Patentinhaberin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) die
Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der von der
Einspruchsabteilung als gewahrbar erachteten Fassung
(Hauptantrag). Mit Schreiben vom 4. Januar 2010 reichte
sie einen Anspruchssatz mit zehn Ansprichen als Basis
fur einen Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 gemdl3 Hilfsantrag ist eine Kombination der
Anspriche 1, 6 und 7 gemall Hauptantrag und lautet wie
folgt:



VI.

VII.

C3147.D

-5 - T 0498707

1. Homogenes fettreiches Flockenfutter fur Fische und
Invertebraten gekennzeichnet durch einen Fettgehalt von
12 bis 40 % ber einer Restfeuchte von 1 bis 30 % in Form
von in einem Walzenstuhl gleichmalRig geformten Flocken,
hergestellt durch Vermischen der Rohstoffe, Extrusion
oder Pelletisierung der Rohstoffmischung zu Formkodrpern
mit gleicher Raumform und anschlieRendem Auswalzen der

Formkérper zu Flocken gleicher Form.™

Die nachfolgenden Anspriche wurden entsprechend
umnummeriert. Anspruch 6 entspricht Anspruch 8 gemal

Hauptantrag.

Am 4. Februar 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Bezuglich der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit
argumentierte die Beschwerdefihrerin im Wesentlichen

folgendermallen:

a) Neuheit

Der Begriff "Flocke'™ sei In der Patentschrift nicht
ndher definiert. Insbesondere gebe es keine Angaben
Uber den Abstand und Druck der Walzen beim Auswalzen
der vorab aus den Rohstoffen hergestellten
Extrudate/Pellets 1m Walzenstuhl. Daher konne keine
eindeutige Unterscheidung zwischen dem beanspruchten
Flockenfutter und dem Fischfutter in Stickform, wie
es beispielsweise in E6 beschrieben werde, getroffen
werden.

Dies gelte iInsbesondere auch im Lichte der Dimen-
sionsangaben fur das beanspruchte Flockenfutter:
Gemal Paragraph [0015] der Patentschrift weisen die
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Flocken eine Dicke zwischen 10 pm und 5 mm und einen
Durchmesser zwischen 1 bis 100 mm auf. Diese Angaben
uberlappten sich mit den Dimensionsangaben von 10 bis
25 mm (Lange) und 5 bis 15 mm (Durchmesser) fiur die
in E6 beschriebenen Futtersticks.

Somit seil die Fischnahrung gemal E6 mit einem
Fettgehalt bis 15 % und einer Restfeuchte von 5 bis

15% neuheitsschadlich.

Aber auch das nach den VerfahrensmalRnahmen gemal der
Lehre des Patents hergestellte Flockenfutter gemall E2
misse - trotz fehlender Angaben Uber den Fettgehalt
des Futters - als neuheitsschadlich angesehen werden.
Laut Seite 6 enthalte das Flockenfutter N&hrstoffe
und es sei fur den Fachmann selbstverstandlich, dass
Nahrstoffe zur Bereitstellung von Energie im
Fischfutter teilweise von Fett gestellt werden. Der
Fachmann wirde daher bei der Herstellung des in E2
beschriebenen Flockenfutters die Einarbeitung von
Fett als wesentlichen Bestandteil unmittelbar in
Betracht ziehen. Da die Beschwerdefihrerin nicht
gezeigt habe, dass der beanspruchte Fettgehalt von 12
bis 40 % mehr als nur eine willkurliche Auswahl aus
dem Stand der Technik sei, konne er die Neuheit nicht
begrinden.

Die vorstehenden Uberlegungen der willkiirlichen
Auswahl des beanspruchten Fettgehalts lielien sich
sinngemadll auch auf die Offenbarung iIn E1 anwenden,
worin die Herstellung eines Fischfutters in
Flockenform aus einem extrudierten Material mit Hilfe
eines Walzenpaares beschrieben werde.
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b) Erfinderische Tatigkeit

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
kénne unter anderem von E2 als nachstliegendem Stand
der Technik ausgegangen werden.

Das beanspruchte Flockenfutter unterscheide sich von
dem in E2 beschriebenen Flockenfutter lediglich in
formaler Hinsicht durch Angabe eines Fettgehalts von
12 bis 40 %.

Wie jedoch aus der Beschreibungseinleitung in der
Patentschrift und aus E5 hervorgehe, bestand vor dem
Anmeldezeitpunkt bereits das Bedurfnis, Fischfutter
mit hohem Fettgehalt zur Verfigung zu stellen, wobei
in E5 Fischfutter in Pelletform mit hohen internen
Fettgehalten von 15 bis 20 %, die mit dem

beanspruchten Bereich uUberlappten, beschrieben seien.

Fir den Fachmann, der sich - ausgehend von E2 - die
Aufgabe gestellt hat, fettreiches Fischfutter in
Flockenform bereitzustellen, bestand daher ein Anreiz,
das in E5 beschriebene fettreiche Futter mit Hilfe
des In E2 beschriebenen Verfahrens in Flockenform
durch Walzen der Pellets in einem Walzenstuhl zu

Flocken zu formen.

Das im Haupt- und Hilfsantrag beanspruchte
Flockenfutter sowie das Verfahren zu seiner
Herstellung seil daher unter anderem durch Kombination
von E2 mit E5 nahegelegt.

VI11. Die Beschwerdegegnerin brachte folgende, fur die

vorliegende Entscheidung relevanten Gegenargumente vor:

C3147.D
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a) Neuheit

b)

Weder in E1 noch in E2 fanden sich Angaben zum
Fettgehalt des Fischfutters. Daher sei den Dokumenten
keine explizite Offenbarung zu entnehmen, dass sich
die Fettgehalte innerhalb der beanspruchten
Bereichsgrenzen bewegten oder mit 1hnen Uberlappten.
Vielmehr misse bezweifelt werden, ob das Flockefutter
gemall E2 Uberhaupt Fett enthalte.

Die Fettgehalte der in E3 beschriebenen Futter-
zusammensetzungen von 11.3 und 10.4 lagen auBerhalb
des beanspruchten Bereichs. Es sei zudem fraglich, ob
die dort genannte "drum-drying technology" zu

homogenen Flocken im Sinne der Erfindung fuhrten.

E4 seil undatiert und daher nicht als Stand der

Technik geeignet.

E5 und E6 beschrieben Fischfutter in Stick- und/oder
Pelletform, die der Fachmann eindeutig von Flocken
unterscheiden wirde, da bei Flocken das Verhaltnis

von Durchmesser zu Dicke grol} sei.

Erfinderische Tatigkeit

Gehe man von E2 als nadchstliegendem Stand der Technik
aus, so sel das zu ldsende Problem darin zu sehen,
fettreiches Futter in Flockenform mit hoher
Homogenitat zur Verfigung zu stellen. Zwar existiere
fettreiches Fischfutter im Stand der Technik bereits
und werde beispielsweise iIn Stick- und/oder
Pelletform in E5 und E6 beschrieben, jedoch werde der

Fachmann nicht dazu angeregt, diese Sticks oder
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Pellets durch Anwendung von Druck - wie er in einem
Walzenstuhl auftrete - zu Flocken weiterzuverarbeiten,
da er erwarten musste, dass sich das Fett unter
diesen Bedingungen von den uUbrigen hydrophilen
Futterbestandteilen abtrennen wirde, was i1nhomogene

Flocken zur Folge hatte.

Der Fachmann wirde somit das in E2 beschriebene
Verfahren nicht auf das Futter gemaR E5 oder EG6
anwenden und somit nicht zum beanspruchten Gegenstand

gelangen.

1X. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zuriuckzuweisen oder, hilfsweise, das Patent auf der
Grundlage der Anspriuche 1 bis 10 gemall Hilfsantrag,
eingereicht mit Schreiben vom 4. Januar 2010,
aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Formale Angelegenheiten

C3147.D

Im schriftlichen Verfahren wurden von der Beschwerde-
fihrerin keine formalen Einwande gegen die Anderungen im
Anspruch 1 gemall Haupt- und Hilfsantrag vorgebracht.

Die in der mundlichen Verhandlung unter Artikel 84 EPU
erstmals vorgetragenen Einwdnde werden als verspéatet
angesehen und daher nicht mehr zugelassen (Artikel 13(1)
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der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA, ABI.
EPA 2007, 536).

Neuheit

Die Kammer vertritt die Auffassung, dass sich Flocken
von Pellets oder Sticks, unterscheiden lassen. Pellets
und Sticks sind das Ergebnis eines Extrusionsprozesses,
die gemal der Lehre des Patents zur Bildung von Flocken
einer weiteren Verformung in einem Walzenspalt eines
Walzenstuhls unterworfen werden. Durch den Druck der
Walzen wird die urspringliche Dicke der Pellets/Sticks
verringert und deren Oberfldche vergroBert, so dass die
Pellets/Sticks in jedem Fall in ithrer Form verandert
werden.

Warden beispielsweise die aus E6 bekannten Sticks einem
Walzprozess unterworfen, so lielRe sich das resultierende
Produkt in seiner Form von den unmittelbar aus der

Extrusion resultierenden Sticks unterscheiden.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass Flocken im
Vergleich zu Pellets oder Sticks eine im Verhaltnis zum
Durchmesser geringe Dicke aufweisen ist daher stich-
haltig.

Damit scheiden E5 und E6 als neuheitsschadliche
Dokumente aus.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist
ein Stand der Technik nur dann als neuheitsschadlich zu
betrachten, wenn darin der beanspruchte Gegenstand
unmittelbar und eindeutig beschrieben ist oder sich aus
der Offenbarung implizit ergibt.
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Weder E1 noch E2 enthalten eine Offenbarung, aus der
sich der beanspruchte Fettgehalt von 12 bis 40 %
explizit oder implizit ergibt.

Selbst wenn der Fachmann davon ausgeht, dass Fischfutter
im allgemeinen Fett enthalt, ergibt sich fiur i1hn aus E1
oder E2 nicht unmittelbar der beanspruchte Fettgehalt,
da es auch Fischfutter mit geringerem Fettgehalt gibt
(siehe beispielsweise die - von der Beschwerdefihrerin
nicht bestrittenen - Angaben Im Paragraph [0001] der
Patentschrift).

E1l und E2 sind daher ebenfalls nicht neuheitsschadlich.

Der Fettgehalt der Futtermittel gemal E3 liegt mit 11,3
bzw. 10.4 - unter der Annahme, es handelt sich bei den
Angaben in den Tabellen 1 und 2 um Prozentangaben -

aulBerhalb des beanspruchten Bereichs.

E4 i1st nicht als Stand der Technik heranzuziehen, da
seine Zuganglichkeit fur die Offentlichkeit von der

Beschwerdefihrerin nicht nachgewiesen worden ist.

Der beanspruchte Gegenstand ist daher gegeniiber dem
zitierten Stand der Technik neu.

Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Patents

Das Patent befasst sich mit Fischfutter mit hohen
Energiegehalt, das In Form homogener fettreicher Flocken
vorliegt.

Der Erfindung liegt die Uberlegung zugrunde, das bereits
fur die Aufzucht und Mast von Nutzfischen verwendete

energiereiche Futter mit erhohtem Fettgehalt auch fur
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Zierfische zur Forderung von Wachstum und Kondition
sowie zur Erhoéhung der Widerstandsfahigkeit zuganglich
zu machen (Patentschrift, Absatze [0002], [0008] und
[0019]).

Gemal den Anspruchen 1 (Haupt- und Hilfsantrag) wird ein
homogenes Futter mit einem Fettgehalt von 12 bis 40 %
und einer Restfeuchte von 1 bis 30 % bereitgestellt, das
in einem Walzenstuhl zu gleichmalRig geformten Flocken

ausgewalzt wurde.

Der nachstliegende Stand der Technik

Als geeigneter Ausgangspunkt fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit wird - in Ubereinstimmung mit
den Parteien - das Dokument E2 angesehen, welches
Fischfutter in Form gleichmalRig geformter Flocken mit
einem Feuchtigkeitsgehalt von 1-30 % beschreibt, die
durch Auswalzen von durch Extrusion von Rohstoffen
gebildeten Formkdrpern in einem Walzenstuhl geformt
wurden (Anspriche 1 und 10 in Verbindung mit Seite 3,
Absatze 2 und 3 sowie Seite 4, Absatz 1).

Da im Extruder eine Homogenisierung der Rohstoffe
erfolgt, ist davon auszugehen, dass nach dem Auswalzen
der Formkorper homogene Flocken erhalten werden.

Aufgabe und L6sung

Das i1n den Anspruchen 1 gemall Haupt- und Hilfsantrag
beanspruchte homogene Flockenfutter unterscheidet sich
von dem in D2 beschriebenen Flockenfutter dadurch, dass
es einen Fettgehalt von 12 bis 40 % enthalt.
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Wie die Beschwerdegegnerin in ithrer Patentschrift
aussagt (Paragraph [0001]) enthalten uUbliche
Fischfuttermittel, die auch in Flockenform existieren
konnen, relativ wenig Energie in Form von 0.5 bis 8 %
Fett.

Daher i1st - ausgehend von E2 - die zu loésende Aufgabe
darin zu sehen, ein alternatives homogenes Flockenfutter
mit einem erhoéhten Energiegehalt, der in Form von Fett

geliefert wird, zur Verfugung zu stellen.

Gemal Anspruch 1 des Hauptantrags wird die Aufgabe
dadurch gelost, dass das Futter mit Fettgehalten von 12
bis 40 % in Form von in einem Walzenstuhl geformten
Flocken bereitgestellt wird.

Das product-by-process Merkmal der Formung der Flocken
in einem Walzenstuhl wird im Anspruch 1 des Hilfsantrags
dahingehend erweitert, dass deren Bildung durch Auswal-
zen von Formkorpern aus extrudierten oder pelletisierten

Rohstoffmischungen erfolgt.

4.4 Naheliegen

Fischfutter mit einem erhohten internen Olgehalt von 15
bis 18 % in Form komprimierter Pellets die durch
Extrusion hergestellt werden, sind bereits aus D5
bekannt (Seite 389, zweiter und vorletzter Absatz).
Dieser Bereich Uberlappt mit dem anspruchsgemalien
Fettgehalt von 12 bis 40 %.

Fir den Fachmann, der sich erfindungsgemall die Aufgabe
gestellt hat, Fischfutter mit einem erhbhten Fettgehalt
in Flockenform zur Verfigung zu stellen, war es nach

Uberzeugung der Kammer jedoch naheliegend, die aus D5

C3147.D
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bekannten Pellets einem Auswalzprozess In einem

Walzenstuhl gemall E2 zu unterwerfen.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann
fettreiche Fischfutter-Pellets nicht 1In einem
Walzenstuhl zu Flocken formen wirde, da er erwarten
musste, dass sich unter den Druckbedingungen im
Walzprozess das Fett von den hydrophilen Bestandteilen
trennen wirde und daher inhomogene Flocken erhalten
wirden, kann die Kammer nicht folgen.

Es ist zwar richtig, dass Fett die Tendenz zeigt, sich
unter hohem Druck und hohen Temperaturen von hydrophilen
Bestandteilen zu trennen, jedoch gehdért es zum Wissen
des Fachmanns, dass dieser Tendenz durch Verringerung
dieser Parameter entgegengewirkt werden kann. Da sich
der Druck der Walzen auf das auszuwalzende extrudier-
te/pelletisierte Rohstoffgemisch durch den Walzenabstand
regulieren lasst, wirde der Fachmann, dem an der
Homogenitat der resultierenden Flocken gelegen ist,
daher den Walzenabstand so einstellen, dass eine

derartige Trennung nicht erfolgt.

Dass Scherkrafte und erhohte Temperaturen nicht
automatisch eine Trennung von Fett und hydrophilen
Rohstoffen bewirken, zeigen die Extruderbedingungen
gemall Anspruch 8 (Hauptantrag) bzw. Anspruch 6 (Hilfs-
antrag) . Obwohl durch die Extruderschnecke Scherkrafte
auf das Rohstoffgemisch einwirken und anspruchsgemali
Temperaturen bis zu 190°C 1m Dusenkopf angewandt werden
konnen, erfolgt offenbar keine Entmischung von Fett und
den Ubrigen Rohstoffen, da sonst das nachfolgend zu
Flocken ausgewalzte Extrudat nicht - wie beansprucht -

homogen sein koénnte.
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Das Auflisten der einzelnen Verfahrensschritte im
Anspruch 1 des Hilfsantrags (‘'Vermischen der Rohstoffe,
Extrusion oder Pelletisierung der Rohstoffmischung zu
Formkorpern mit gleicher Raumform und anschlieRendem
Auswalzen der Formkorper zu Flocken gleicher Form'™) kann
an der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nichts
andern, da nicht gezeigt wurde, dass diese allgemein
Ublichen Verfahrensschritte einen unvorhergesehenen

Einfluss auf das Produkt haben.
Daher ist das Flockenfutter der Anspriche 1 gemall Haupt-
und Hilfsantrag durch eine Kombination von E2 mit E5
nahegelegt.

5. Haupt- und Hilfsantrag sind somit mangels erfinderischer

Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gewahrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
G. R6hn W. Sieber
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