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Sachverhalt und Antrage

I. Die Erteilung des europaischen Patents Nr. 1 110 462 auf
die europdische Patentanmeldung Nr. 00127737.5 der
Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH
und der J. Rettenmaier & Sohne GmbH & Co., angemeldet am
19. Dezember 2000 wurde am 27. April 2005 bekannt
gemacht (Patentblatt 2005/17).

Das erteilte Patent enthielt zwdlf Anspriiche, wobei die

unabhédngigen Anspriiche 1, 11 und 12 wie folgt lauteten:

"l. Multifunktionelle, verkapselte biologisch aktive
Nahrungsmittelkomponente, bestehend aus einem Kern,
welcher mindestens einen Ballaststoff enthdalt, der von
mindestens einer biologisch aktiven Substanz umgeben ist,
wobei der Kern und die biologisch aktive Substanz (en)

von einer oder mehreren hillbildenden Substanz (en)

umgeben sind."

"11l. Verfahren zur Herstellung einer Nahrungsmittel-
Komponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
man eine biologisch aktive Substanz oder eine Mischung
von zwel oder mehreren biologisch aktiven Substanzen, in
ein Medium einbringt, das eine oder mehrere hiullgebende
Substanzen enthalt, die so erhaltene Mischung dann mit
einem oder mehreren Ballaststoff (en) anreichert und
homogen durchmischt und anschlieRend von Ldsungs- bzw.

Dispersionsmitteln befreit.”
"12. Verwendung von Nahrungsmittelkomponenten nach

Anspruch 1 in Milchprodukten, Fleischverarbeitungs-

produkten, Obst- und Gemiseprodukten, Backwaren,
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Getradnken, Tiernahrung, kosmetischen Mittel [SIC] oder

in Arzneimitteln."

Die abhangigen Anspriiche 2 bis 10 betrafen bevorzugte
Ausfihrungsformen der Nahrungsmittelkomponente gemal

Anspruch 1.

Gegen das Patent erhob Friesland Brands B.V.
(Einsprechende) am 27. Januar 2006 Einspruch und
beantragte das Patent zu widerrufen. Die Einsprechende
machte die Einspruchsgriinde gemaB Artikel 100 a) EPU
(mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderischen
Tdtigkeit) und 100 b) EPU geltend und stiitzte ihren

Einspruch unter anderem auf folgendes Dokument:

D7: WO 96 08261 A.

Mit der am 19. November 2007 mindlich verkiindeten und am
8. Januar 2008 schriftlich begriindeten Entscheidung

widerrief die Einspruchsabteilung das Patent.

Grundlage der Entscheidung waren der mit Schreiben wvom
11. September 2006 eingereichte Hauptantrag und die in
der mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrage 1

und 2.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete:

"1l. Multifunktionelle, verkapselte biologisch aktive
Nahrungsmittelkomponente sphédrischer oder polygonaler
Gestalt mit einem -im unverarbeiteten Zustand -
mittleren Durchmesser von 1 pm bis 200 pm, bestehend aus
einem Kern, welcher mindestens einen Ballaststoff

enthdalt, der von mindestens einer biologisch aktiven
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Substanz, bestehend aus probiotischen Mikroorganismen,
umgeben ist, wobei der Kern und die biologisch aktive
Substanz von einer oder mehreren hiillbildenden
Substanz (en) umgeben sind und wobei der Ballaststoff
ausgewahlt wird aus Pflanzenfasern (Weizenfasern,
Apfelfasern, Haferfasern, Reisballaststoffen,
Citrusfasern), wasserunldslichen Cellulosen und

Hemicellulosen und Lignin."

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung sei die
Erfindung zwar so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfiihren konne, aber der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags werde durch

D7 neuheitsschadlich vorweggenommen.

Die Einspruchsabteilung fihrte dazu aus, dass es im
einschlagigen Fachgebiet keine etablierte Definition von
"Pflanzenfasern" gebe, welche Ballaststoffe wie
resistente Starke ausschlieBen wlirde und legte den
Begriff "Pflanzenfaser" als pflanzlichen Ballaststoff
aus. Damit sei das in D7 offenbarte Verfahren zur
Herstellung von mikro-verkapselten probiotischen

Mikroorganismen neuheitsschéddlich fur Anspruch 1.

In den Hilfsantrdgen sind die Ballaststoffe auf
Weizenfasern, Apfelfasern, Haferfasern,
Reisballaststoffen, Citrusfasern, wasserunldsliche
Cellulosen und Hemicellulosen und Lignin (Hilfsantrag 1)
bzw. auf wasserunldsliche Cellulosen und Hemicellulosen
und Lignin (Hilfsantrag 2) eingeschrankt worden. Nach
Ansicht der Einspruchsabteilung sei der gednderte
Gegenstand der Hilfsantrdge 1 und 2 zwar neu, beruhe
jedoch gegeniiber D7 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
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Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
Patentinhaberin (Beschwerdefihrerin) am 14. Marz 2008
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen

Gebihr Beschwerde ein.

Mit der am 16. Mai 2008 eingereichten Beschwerde-
begriindung beantragte die Beschwerdefiihrerin die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im
Umfang des Hauptantrags, welcher der Entscheidung

zugrunde lag, aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat mit Schreiben vom 4. Juni 2008
ihren Einspruch zurickgenommen und ist somit nicht mehr
am Verfahren beteiligt. Ausfiihrungen im

Beschwerdeverfahren hat sie nicht gemacht.

In dem der Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefiigten
Bescheid vom 26. April 2010 teilte die Kammer der

Beschwerdefiihrerin ihre vorlaufige Meinung mit.

Mit Schreiben vom 17. Juni 2010 teilte die
Beschwerdefihrerin mit, dass sie an der fir den

25. August 2010 anberaumten mindlichen Verhandlung nicht
teilnehmen werde und beantragte Entscheidung nach
Aktenlage. Daraufhin wurde der Termin zur mindlichen

Verhandlung aufgehoben.

Die schriftlich vorgetragenen Argumente der
Beschwerdefihrerin/Patentinhaberin, sowelt sie flur diese
Entscheidung relevant sind, konnen wie folgt

zusammengefasst werden:
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- Der beanspruchte Gegenstand sei neu. Die
erfindungsgemdflen Kapseln unterschieden sich von
denen gemal D7 durch folgende Merkmale:

- patentgemal werden anstelle der resistenten
Starke Pflanzenfasern, wasserunldsliche
Cellulosen, Hemicellulosen und Lignin verwendet
und

- der Kern bestehend aus probiotischer Substanz und
Ballaststoff sei allseitig von einer Hiille

umgeben.

IX. Die Beschwerdefiihrerin/Patentinhaberin beantragte die
angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufzuheben und das Patent im Umfang der Anspriiche 1
bis 8 des Hauptantrags, welcher der Entscheidung
zugrunde lag, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Neuheit (Artikel 54 EPU 1973)

2.1 Anspruch 1 betrifft multifunktionelle, verkapselte
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biologisch aktive Nahrungsmittelkomponente mit einem

mittleren Durchmesser von 1 pm bis 200 pm, mit folgenden

Merkmalen:

a) einem Kern, welcher mindestens einen Ballaststoff
enthalt, der

b) wvon mindestens einer biologisch aktiven Substanz,
bestehend aus probiotischen Mikroorganismen, umgeben

ist,
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c) wobei der Kern und die bioclogisch aktive Substanz von
einer oder mehreren hiillbildenden Substanz (en)
umgeben sind und

d) wobeil der Ballaststoff aus Pflanzenfasern,
wasserunldslichen Cellulosen und Hemicellulosen und

Lignin ausgewahlt wird.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniliber D7 nicht neu sei.

D7 betrifft probiotische Zusammensetzungen, die einen
probiotischen Mikroorganismus enthalten und einen Trager,
der eine modifizierte oder unmodifizierte resistente
Starke ist (Anspruch 1). D7 beschreibt auch die
Herstellung von mikro-verkapselten probiotischen
Mikroorganismen (Seite 5, Zeilen 35 - 36). Dabei wird
ein Ol mit niedrigem Schmelzpunkt auf 40-50°C iber dem
Schmelzpunkt erwadrmt und 10% gefriergetrocknete
probiotische Mikroorganismen darin dispergiert.
AnschlieRBend gibt man 20% resistente Stédrke zusammen mit
Bindemitteln wie Gelatine und Gummis hinzu und verspriht
die Suspension in den Kopf eines Kihlturms, um die
Bildung und Aushartung von gleichfdrmigen Teilchen mit
einer typischen DurchschnittsgrdBe im Bereich von 20 bis
200 pm zu ermdglichen (Seite 5, Zeile 36 - Seite 6,
Zeile 12).

Die Beschwerdefiihrerin vertritt die Auffassung, dass die
erfindungsgemalen Kapseln sich von D7 unterscheiden wie

folgt:

i) Anspruchsgemal werden anstelle der resistenten

Starke Pflanzenfasern, wasserunldsliche Cellulosen,
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Hemicellulosen und Lignin verwendet (Merkmal d));

und

ii) der Kern aus probiotischer Substanz und Ballaststoff

ist allseitig von einer Hille umgeben (Merkmal c)).

Merkmal d) stellt jedoch kein Unterscheidungsmerkmal zum

Stand der Technik dar.

Resistente Starke, wie in D7 verwendet, ist (wie der
Name schon sagt) resistent gegen Verdauungsenzyme und
findet sich z. B. als unverdauliche Starke in rohem
Gemlise, gemahlenen Kdrnern und Samen und ist damit
zweifelsohne ein Ballaststoff. Wie in der Entscheidung
der Einspruchsabteilung richtig dargestellt, gibt es auf
diesem Gebiet keine eindeutige Definition wvon
"Pflanzenfasern", die resistente Starke ausschlieRen
wlirde. Deshalb ist bei der erforderlichen breiten
Auslegung des Begriffs "Pflanzenfaser" resistente Starke
als ein Ballaststoff anzusehen, der aus der Gruppe der

Pflanzenfasern ausgewahlt ist.

Die Kammer kann der Auffassung der Beschwerdefihrerin
nicht folgen, dass resistente Starke allein schon
aufgrund seiner anderen Struktur nicht unter den Begriff
"Pflanzenfaser" falle. So handle es sich bei den
anspruchsgemaflen "Pflanzenfasern" um wasserUnldsliche
Pflanzenfasern, die aus B-1,4-glykosidisch verknipften
B-D-Glucose-Einheiten bestehen, wahrend resistente
Starke aus o-1,4 (+1,6)-glykosidisch verknipften

o-D-Glucose-Einheiten bestehe.

Es mag zwar richtig sein, dass sich resistente Starke in

ihrer Struktur von den von der Beschwerdefiihrerin
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angesprochenen wasserunlodslichen Pflanzenfasern
unterscheidet, aber der Begriff "Pflanzenfaser" in
Anspruch 1 unterliegt hinsichtlich der Struktur keiner
Einschrankung (siehe Anspruch 1 ".. wobei der
Ballaststoff ausgewahlt wird aus Pflanzenfasern
(Weizenfasern, Apfelfasern, Haferfasern,
Reisballaststoffen, Citrusfasern), wasserunldslichen

Cellulosen und Hemicellulosen und Lignin.").

Daher ist die Verwendung von Pflanzenfasern kein

Unterscheidungsmerkmal gegeniiber D7.

Anspruch 1 ist dennoch neu gegeniiber D7. Die
beanspruchten verkapselten Nahrungsmittelkomponenten
unterscheiden sich von denen gemédl D7 namlich dadurch,
dass die Verkapselung eine allseitige Umgebung durch

eine HuUlle erfordert (siehe Merkmal c)).

Wie die Beschwerdefiihrerin lberzeugend dargestellt hat,
erfiillen die Mikrokapseln gemé&R D7 diese Bedingung nicht.
Wie die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung
richtig erkannt hat, sind die Mikroorganismen und die
resistente Starke dort in einer Matrix aus Fett
eingebettet. Die Partikel bestehen also hauptsachlich
(~ 70%) aus Fett, in dem die Mikroorganismen und die
resistente Stadrke willkirlich verteilt sind. Von einem
hermetischen Einschluss der Mikroorganismen und der
resistenten Starke dergestalt, dass das umschlossene
Material an keiner Stelle des Partikels einen Kontakt
zur AuBenphase hat, ist keine Rede. Nach Aussage der
Beschwerdefilthrerin ist es auch vollig unwahrscheinlich,
dass sich bei der in D7 beschriebenen Vorgehensweise
Kapseln gemal Anspruch 1 bilden. Die Mikrokapseln gemal

D7 sind eher nach dem Prinzip "Meisenknddel" aufgebaut:
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spharisches Fettpartikel mit eingelagerten
Mikroorganismen und resistenter Starke, wobei sich
letztere auch an der Oberflédche der Partikel befinden
und somit nicht "allseitig" wvon der Hille (Fett) umgeben

sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist damit aufgrund dieses
Unterschiedes neu gegeniiber D7 und die Beschwerde

begrindet.

Zurickverweisung (Artikel 111(1) EPU 1973)

Nach der Prifung, ob die Beschwerde begriindet ist,
entscheidet die Beschwerdekammer iUber die Beschwerde.
Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, oder verweist die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ

zurick.

Die angefochtene Entscheidung ging beziglich des
Hauptantrags von mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 im
Hinblick auf D7 aus und hat die erfinderische Tatigkeit
der damaligen Hilfsantrage 1. und 2. verneint (siehe
oben Punkt III). Diese Beurteilung erfolgte jedoch nicht
auf Basis des von der Kammer festgestellten einzigen
Unterscheidungsmerkmals, nadmlich der allseitigen
Umgebung der Kernstoffe durch das Hillmaterial (siehe

Punkt 2.3 Merkmal c)).

Da sich die Einspruchsabteilung mit dieser Sachlage
nicht auseinandergesetzt hat, bt die Kammer das ihr
eingerdumte Ermessen dahingehend aus, dass sie die Sache

zurlickverweist. Dies steht insbesondere auch im Einklang
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mit der Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer G 9/91
(OJ EPO 1993, 408), die die Beschwerdekammern in erster
Linie als Uberpriifungsinstanz sieht. In Ziffer 18 dieser
Entscheidung fiihrt die GroBe Beschwerdekammer zu dieser

Frage aus:

"Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es,
der unterlegenen Partei eine Mdglichkeit zu geben, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich
anzufechten. .. Uberdies ist das Beschwerdeverfahren -
anders als das rein administrative Einspruchsverfahren -
als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen .. . Ein
solches Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf

Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren."

3.4 Das Einspruchsverfahren ist folglich vor der
Einspruchsabteilung fortzusetzen. Dabei ist insbesondere
zu beachten, dass die Einsprechende wahrend des
Beschwerdeverfahrens den Einspruch zurickgenommen und
keine Ausfihrungen zur erfinderischen Tatigkeit gemacht

hat.

C4205.D
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. ROhn W. Sieber
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