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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.
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Auf die Patentanmeldung Nr. 01 987 666.3 wurde das
europadische Patent Nr. 1 326 598 mit 14 Ansprichen

erteilt.

Gegen die Erteilung des Patents wurde ein Einspruch
eingelegt. Die Einspruchsgriinde waren gestitzt auf
Artikel 100 a) und b) EPU mit der Begriindung, dass der
Gegenstand des Patents nach Artikel 52 (1) EPU in
Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPU im gesamten
Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit nicht patentfadhig sei und dass
das europadische Patent die Erfindung nicht so deutlich
und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann sie

ausfihren konne.

Die folgenden Entgegenhaltungen wurden u.a. im Laufe des

Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens zitiert:

(1) WO 00/25127
(3) J. Chromatogr. A 668 (1994), 285-291
(7) Robert A. Nelson, Hemp Husbandry, Internet

Edition, Copyright 2000
(11) "Experimental Data", von der Beschwerdefiihrerin

eingereicht mit Schreiben vom 4. November 2008.

Die Einspruchsabteilung hat mit der am Ende der
mundlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2008 verkindeten
und am 15. Januar 2009 zur Post gegebenen Zwischenent-
scheidung gemdR Artikel 101 (3) (a) und 106(2) EPU
entschieden, dass unter Beriicksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen

Anderungen auf des widhrend der miindlichen Verhandlung am
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4. Dezember 2008 eingereichten Hauptantrags das
europaische Patent Nr. 1 326 598 und die Erfindung, die
es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPUs

genugen.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis,
dass der Gegenstand des vorliegenden Hauptantrags neu
sei, da in der Entgegenhaltung (3) Drogenhanf als
Ausgangsmaterial verwendet werde und die in der
Entgegenhaltung (7) beschriebenen Extrakte nicht alle
Merkmale des beanspruchten Primdrextrakts enthielten.
Die Verfahrensanspriiche 1-6 seien zudem erfinderisch, da
die Entgegenhaltung (3) ein analytisches Extraktions-
erfahren betreffe, das fir das beanspruchte praparative
Verfahren irrelevant sei und die Entgegenhaltung (1),
das als nédchstliegender Stand der Technik definiert
wurde, sich sowohl in der Wahl des Ldsungsmittels (Hexan
statt flissigem CO;) als auch des Ausgangsmaterials
(Drogenhanf statt Faserhanf) vom beanspruchten Verfahren
unterscheide. Auch die in den Ansprichen 7-10
definierten Primarextrakte sowie die daraus abgeleiteten
Verfahrensanspriche 11 und 12 seien aufgrund der
Tatsache erfinderisch, dass die beanspruchten Extrakte
verminderte Mengen an unerwuUnschten Bestandteilen
aufwiesen, die weder durch die Entgegenhaltung (3) noch
durch die Entgegenhaltung (1) nahegelegt seien. Auch die
in der Entgegenhaltung (11) aufgefilthrten Daten seien
nicht ausreichend, um die erfinderische Tatigkeit der in
den Anspriichen 7-10 definierten Primadrextrakte in Frage
zu stellen. Zudem fehlten bei den in der Entgegenhaltung
(11) beschriebenen Versuchen wesentliche Daten, was die
Natur des Ausgangsmaterials sowie Angaben beziiglich der

Konzentration unerwinschter Bestandteile betreffe. Somit
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sel diese Entgegenhaltung auch nicht geeignet, die

Ausfihrbarkeit in Frage zu stellen.

V. Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) hat gegen diese

Entscheidung Beschwerde eingelegt.

VI. In der Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung mit
Datum des 23. Januars 2012 erhob die Kammer in ihrer
vorlaufigen Meinung Neuheitseinwdnde gegeniiber den
unabhangigen Anspriichen 1 und 7 des einzig vorliegenden

Antrags.

VII. Im Laufe der am 3. April 2012 stattgefundenden
mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin die
Hilfsantrdge I bis III eingereicht. Die unabhangigen

Anspriiche der vorliegenden Antrage lauten wie folgt:

(1) Hauptantrag:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Tetrahydrocannabinol,
Cannabidiol und gegebenenfalls deren Carbonsduren
enthaltenden Extraktes aus Cannabis-Pflanzenmaterial,
wobel man das getrocknete Pflanzenmaterial zerkleinert,
und wobei als Cannabis-Pflanzenmaterial Cannabis sativa
L. vom Fasertyp eingesetzt wird; und man das
Pflanzenmaterial mittels CO, unter iberkritischen Druck-
und Temperaturbedingungen bei einer Temperatur im
Bereich von 31°C bis 80°C und bei einem Druck im Bereich
von 75 bar bis 500 bar extrahiert oder im
unterkritischen Bereich bei einer Temperatur von 20°C
bis 30°C und einem iUberkritischen Druck von 100 bar bis
350 bar extrahiert; und den erhaltenen Primdrextrakt

unter unterkritischen Bedingungen oder unter bezitglich
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Druck unterkritischen und beziglich Temperatur

iberkritischen Bedingungen abscheidet.

7. Primarextrakt aus Cannabis-Pflanzenmaterial,
enthaltend Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol und
gegebenenfalls deren Carbonsduren, dadurch
gekennzeichnet, daB er nach einem Verfahren gemdal einem
der Anspriiche 1 bis 6 erhaltlich ist; und daB er
wenigstens verminderte Anteile an Monoterpen- und
Sesquiterpenkohlenwasserstoffen, Alkaloiden, Flavonoiden

und Chlorophyllen enthalt.

11. Verfahren zur Herstellung von Tetrahydrocannabinol
aus dem Primédrextrakt gemadl einem der Anspriche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daB man in dem Primdrextrakt
Cannabidiolsédure und Tetrahydrocannabinolsdure zu
Cannabidiol und Tetrahydrocannabinol durch
Temperaturerhdthung decarboxyliert; man den
decarboxylierten Primédrextrakt in dem verwendeten CO,-
Extraktionsmittel 16st und in diesem Zustand durch einen
mit einem Katalysator zur Ringkondensation wvon
Cannabidiol zu Tetrahydrocannabinol und einem
wasserbindenden Mittel beschicktem Hochdruckbehalter
behandelt, wobei Cannabidiol zu Tetrahydrocannabinol
umgesetzt wird; und man das Tetrahydrocannabinol-
angereicherte Produkt bei fir CO, unterkritischen Druck-

und Temperaturbedingungen abscheidet."

(11) Hilfsantrag 1:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Tetrahydrocannabinol,
Cannabidiol und gegebenenfalls deren Carbonsduren
enthaltenden Extraktes aus Cannabis-Pflanzenmaterial,

wobel man das getrocknete Pflanzenmaterial zerkleinert,
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und wobei als Cannabis-Pflanzenmaterial Cannabis sativa
L. vom Fasertyp mit einem A°-THC Gehalt von maximal 0, 3%
bezogen auf die Pflanzentrockenmasse eingesetzt wird,
und man das Pflanzenmaterial mittels CO, unter
Uberkritischen Druck- und Temperaturbedingungen bei
einer Temperatur im Bereich von ca. 31 C bis 80 C und
bei einem Druck im Bereich von ca. 75 bar bis 500 bar
extrahiert oder im unterkritischen Bereich bei einer
Temperatur von 20 C bis 30 C und einem iberkritischen
Druck von ca. 100 bar bis 350 bar extrahiert; und den
erhaltenen Primdrextrakt unter unterkritischen
Bedingungen oder unter beziiglich Druck unterkritischen
und beziiglich Temperatur ilberkritischen Bedingungen

abscheidet.

7. Primarextrakt aus Cannabis-Pflanzenmaterial,
enthaltend Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol und
gegebenenfalls deren Carbonsauren, dadurch
gekennzeichnet, dass er nach einem Verfahren gemaB einem
der Anspriiche 1 bis 6 erhaltlich ist; und dass er
wenigstens verminderte Anteile an Monoterpen- und
Sesquiterpenkohlenwasserstoffen, Alkaloiden, Flavonoiden

und Chlorophyllen enthalt.

11. Verfahren zur Herstellung von Tetrahydrocannabinol
aus dem Primarextrakt gemal einem der Anspruche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass man in dem Primadrextrakt
Cannabidiolsdure und Tetrahydrocannabinolsdure zu
Cannabidiol und Tetrahydrocannabinol durch
Temperaturerhdohung decarboxyliert; man den
decarboxylierten Primdrextrakt in dem verwendeten CO,-
Extraktionsmittel 16st und in diesem Zustand durch einen
mit einem Katalysator zur Ringkondensation von

Cannabidiol zu Tetrahydrocannabinol und einem
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wasserbindenden Mittel beschicktem Hochdruckbehalter
behandelt, wobei Cannabidiol zu Tetrahydrocannabinol
umgesetzt wird; und man das Tetrahydrocannabinol-
angereicherte Produkt bei fiir CO, unterkritischen Druck-

und Temperaturbedingungen abscheidet."

(i11) Hilfsantrag 2:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Tetrahydrocannabinol,
Cannabidiol und gegebenenfalls deren Carbonsauren
enthaltenden Extraktes aus Cannabis-Pflanzenmaterial,
wobel man das getrocknete Pflanzenmaterial zerkleinert,
und wobei als Cannabis-Pflanzenmaterial Cannabis sativa
L. vom Fasertyp ausgewahlt aus den Sorten Fedora 19,
Felina 45, Futura 77, Kompolti, Uniko-B und Finola 314
eingesetzt wird, und man das Pflanzenmaterial mittels CO;
unter idberkritischen Druck- und Temperaturbedingungen
bei einer Temperatur im Bereich von ca. 31 C bis 80 C
und bei einem Druck im Bereich von ca. 75 bar bis 500
bar extrahiert oder im unterkritischen Bereich bei einer
Temperatur von ca. 20 C bis 30 C und einem
Uberkritischen Druck von ca. 100 bar bis 350 bar
extrahiert; und den erhaltenen Primarextrakt unter
unterkritischen Bedingungen oder unter beziglich Druck
unterkritischen und beziglich Temperatur udberkritischen

Bedingungen abscheidet."

Die unabhangigen Anspriche 7 und 11 sind identisch mit

den Anspriichen 7 und 11 des Hilfsantrags 1.

(1v) Hilfsantrag 3:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Tetrahydrocannabinol,

Cannabidiol und gegebenenfalls deren Carbonsauren
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enthaltenden Extraktes aus Cannabis-Pflanzenmaterial,
wobel man das getrocknete Pflanzenmaterial zerkleinert,
und wobei als Cannabis-Pflanzenmaterial Cannabis sativa
L. vom Fasertyp mit einem A°-THC Gehalt von maximal 0, 3%
bezogen auf die Pflanzentrockenmasse eingesetzt wird,
und man das Pflanzenmaterial mittels CO,; unter
Uberkritischen Druck- und Temperaturbedingungen bei
einer Temperatur im Bereich von ca. 31 C bis 80 C und
bei einem Druck im Bereich von ca. 75 bar bis 500 bar
extrahiert oder im unterkritischen Bereich bei einer
Temperatur von 20 C bis 30 C und einem iberkritischen
Druck von ca. 100 bar bis 350 bar extrahiert; und den
erhaltenen Primdrextrakt unter unterkritischen
Bedingungen oder unter beziglich Druck unterkritischen
und beziiglich Temperatur Uberkritischen Bedingungen
abscheidet, wobei man auf dem zu extrahierenden Material
stromabwarts in Bezug auf den CO,-Fluss eine

Adsorptionsmittelschicht anordnet."

Die unabhédngigen Anspriche 6 und 10 sind identisch mit
den Ansprichen 7 und 11 des Hilfsantrags I mit Ausnahme
der Ruckbezige, die fir Anspruch 6 von 1 bis 6 zu 1

bis 5 und fir Anspruch 10 von 7 bis 10 zu 6 bis 9

geandert wurden.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdefihrerin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Der Gegenstand des Anspruchs 7 des Hauptantrags sei
nicht neu, da in der Entgegenhaltung (3) ein
Extraktionsverfahren beschrieben sei, bei dem Marihuana

unter identischen Bedingungen extrahiert werde.
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Was die erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1 der
Hilfsantrdge I und II betreffe, sei der darin
beanspruchte Gegenstand von dem in der Entgegenhaltung
(3) beschriebenen Extraktionsverfahren nahegelegt, da
das vorliegend beanspruchte Verfahren weder Verfahrens-
schritte, die die von der Beschwerdegegnerin postulierte
Produktreinheit gewdhrleisten wiirde, noch Merkmale fir
eine groRtechnische Dimension enthalte und die
Extraktion von Pflanzeninhaltsstoffen mittels iber-

kritischer CO;-Extraktion dem Fachmann wohlbekannt sei.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Die Neuheit des im Anspruch 7 des Hauptantrags
beanspruchten Primarextrakts ergabe sich allein schon
aus der Verwendung eines im Vergleich zur
Entgegenhaltung (3) unterschiedlichen Ausgangsmaterials,
das sich nicht nur durch den niedrigeren Gehalt an
A9—Tetrahydrocannabinol (A9—THC) und Cannabidiol, sondern
durch Hunderte von verschiedenen oder in verschiedenen
Konzentrationen vorliegenden Pflanzeninhaltsstoffen von
Marihuana unterschiede. Diese Unterschiede im
Ausgangsmaterial fihrten schlieRlich zu
unterschiedlichen Primarextrakten, die sich nicht durch
strukturelle Merkmale beschreiben lieRen und daher gemal
der Entscheidung T 0150/82 (ABl. EPA 1984, 309) einen
durch das Herstellungs-verfahren definierten
Produktanspruch rechtfertigten. Des weiteren sei im
Streitpatent zum ersten Mal die lberkritische
CO,-Extraktion von A°-THC im groBtechnischen MaBstab zum
Erhalt eines Primdrextrakts, der die Gewinnung wvon
Arzneimitteln ermdglichte, beschrieben, wahrend die

Entgegenhaltung (3) ein analytisches Verfahren offenbare,
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bei dem nicht einmal ein Primd@rextrakt erhalten werde.
Es wurde in diesem Zusammenhang, was die Auslegung der

Anspriiche betrifft, auf Artikel 69 EPU verwiesen.

Was die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von
Anspruch 1 des Hilfsantrags I betrafe, fihre die
Entgegenhaltung (3), die ein analytisches Verfahren zum
Nachweis illegaler Drogen beschriebe, vom darin
beanspruchten Verfahren weg, das die groBtechnische
Gewinnung eines A°-THC-haltigen Extraktes als
Ausgangsmaterial fir die Arzneimittelgewinnung
beschriebe. Des weiteren sei nicht vorhersehbar gewesen,
dass sich bei Verwendung des A°-THC-armen Industriehanfs
als Ausgangsmaterial Primarextrakte mit sehr hohen
A’-THC-Konzentrationen erzielen lieBen, die zudem durch
groBe Reinheit gekennzeichnet seien. In diesem
Zusammenhang wurde auf die in der Entgegenhaltung (11)
beschriebenen Vergleichsversuche verwiesen. Dieselben
Argumente trafen im Wesentlichen auch auf Anspruch 1 des

Hilfsantrags II zu.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europadischen Patents Nr. EP 1 326 598.

Die Beschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag die
Zurickweisung der Beschwerde, beziehungsweise die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang einer der
Hilfsantrdage I bis III, eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung vom 3. April 2012.
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Entscheidungsgrinde:

C8293.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zuldssigkeit der Hilfsantrdge I bis IITI:

Die Hilfsantrdge I bis III wurden zu einem sehr spaten
Verfahrensstadium, namlich wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer, eingereicht. GemaBl Artikel
13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des
EPA (VOBK) liegt deren Zuléassigkeit im Ermessen der
Kammer, wobei bei deren Ausibung insbesondere Kriterien
wie die Komplexitat des Vorbringens, der Stand des
Verfahrens sowie die Verfahrensdkonomie zu
beriicksichtigen sind. Was die im jeweiligen Anspruch 1
der Hilfsantridge I und II durchgefithrten Anderungen
betrifft, so handelt es sich nur um eine prazisere
Definition des Ausgangsmaterials. Obwohl es auf Grund
der Tatsache, dass besagte Anderungen als Reaktion auf
Einwande, die von der Kammer bereits im Anhang zur
Ladung zur mindlichen Verhandlung vom 23. Januar 2012
erhoben wurden (siehe Punkt 4.1), moglich gewesen ware,
diese Antrage zu einem friheren Zeitpunkt einzureichen,
hat die Kammer entschieden, die Hilfsantrdge I und II
zuzulassen, da die Anderungen einfach und fur die
Beschwerdefiithrerin vorhersehbar waren. Zudem hat die
Beschwerdefilthrerin keine Einwdnde gegen deren

Zuldssigkeit erhoben.

Beziglich des Gegenstands von Anspruch 1 des
Hilfsantrags III ist jedoch anzumerken, dass durch die
Einfiihrung einer Adsorptionsmittelschicht das
beanspruchte Verfahren von einem reinen

Extraktionsverfahren zu einem Extraktionsverfahren mit
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nachgeschalteter Reinigungsstufe modifiziert wurde.
Diese Anderung wiirde zu einer grundlegend neuen
Aufgabenstellung fihren, die unter Umstanden das
Heranziehen weiterer Entgegenhaltungen erfordern wiirde,
was die Kammer zu diesem spaten Verfahrensstadium nicht
flir gerechtfertigt halt, zumal die Beschwerdefiithrerin
bereits in der Beschwerdebegriindung geltend machte, dass
die in der Tabelle 1 des Streitpatents aufgefithrten
Produkteigenschaften nur mit einem Extraktionsverfahren
mit anschlieBenden Reinigungsschritten erzielbar seien.
Folglich hat die Kammer entschieden, ihr Ermessen gemal
Artikel 13 (1) VOBK dahingehend auszuiiben, den

Hilfsantrag III nicht in das Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag - Neuheit von Anspruch 7:

Der im vorliegenden Anspruch 7 definierte Primdrextrakt
ist zum einen durch das Herstellungsverfahren, zum
anderen durch das Merkmal, dass er wenigstens
verminderte Anteile an Monoterpen- und
Sesquiterpenkohlenwasser-stoffen, Alkaloiden,
Flavonoiden und Chlorophyllen enthalt, gekennzeichnet.
Die Entgegenhaltung (3) (siehe Seite 287, Punkt 3.2)
beschreibt eine iberkritische Extraktion von Marihuana,
die mit CO,, das bei der gewdhlten Temperatur von 40°C
eine Dichte von 0,9 g/ml aufweist, durchgefiihrt wird.
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Druck wvon
Uberkritischem CO, unter diesen Bedingungen im vorliegend
beanspruchten Bereich von 75 bar bis 500 bar liegt, so
dass dieses Merkmal implizit offenbart ist. Des weiteren
ist der Einspruchsabteilung dahingehend zuzustimmen,
dass bei dem in der Entgegenhaltung (3) beschriebenen
Verfahren die einzelnen Fraktionen bei einer

unterkritischen Temperatur von 25°C abgefangen werden,
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wobei der in der Entgegenhaltung (3) verwendete Begriff
"trapped" impliziert, dass der CO,-Extrakt
Normalbedingungen, d.h. Raumtemperatur und
atmospharischer Druck, unterliegt, was bedeutet, dass
das CO, verdampft und lediglich der Extraktionsriickstand,
d.h. der Primarextrakt, ibrigbleibt. Daraus folgt, dass
samtliche im Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags
aufgefiihrten Verfahrensschritte in der Entgegenhaltung
(3) beschrieben sind. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass der von der Beschwerdegegnerin
wiederholt erwdhnte grobtechnische Charakter des zur
Definierung des beanspruchten Produktes herangezogenen
Verfahrens schon allein deshalb nicht als
unterscheidendes Merkmal dienen kann, weil das besagte
Verfahren, das im vorliegenden Anspruch 1 definiert ist,
keinerlei Merkmale enthalt, aus denen sich eine
groBtechnische Dimension ableiten lieBe. Dieser in den
Ansprichen fehlende groRtechnische Charakter lasst sich
auch nicht, wie von der Beschwerdegegnerin unter Verweis
auf Artikel 69 EPU gefordert, durch das Heranziehen der
Beschreibung in die Anspriche hineininterpretieren.
Aufgrund dieses Ergebnisses eribrigt sich auch eine
Erdrterung der Frage, ob sich aus einem groBtechnisch
angelegten Verfahren strukturelle Eigenschaften fur das
daraus entstehende Produkt ergadben, die eine
Differenzierung zu einem aus einem analytischen
Verfahren mit identischen Verfahrensschritten

hervorgehenden Produkt ermdglichten.

Was das eingesetzte Ausgangsmaterial betrifft, kommt die
Kammer zu dem Schluss, dass sich das im vorliegenden
Hauptantrag definierte Ausgangsmaterial "Cannabis

sativa L. vom Fasertyp" nicht von dem in der

Entgegenhaltung (3) eingesetzten Marihuana unterscheidet.
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Marihuana bezeichnet, wie in der angefochtenen
Entscheidung festgestellt wurde (siehe Punkt 3.2 a) im
Gegensatz zu Haschisch ebenfalls getrocknetes
Pflanzenmaterial. Die Beschwerdegegnerin leitet den
Unterschied zwischen dem im Streitpatent verwendeten
Ausgangsmeterial und dem in der Entgegenhaltung (3)
verwendetem Marihuana aus dem Begriff "Fasertyp" her,
der im Gegensatz zu Marihuana insbesondere durch einen
geringeren Gehalt an A°-THC gekennzeichnet sei. Wie
jedoch aus der urspringlich eingereichten Anmeldung
(siehe Seite 10, letzter Absatz) ersichtlich wird, wird
der Begriff "Hanf vom Fasertyp" bzw. die dazu synomyme
Bezeichnung "Industriehanf" in verschiedenen Landern
unterschiedlich definiert. So wird in Deutschland fir
Industriehanf eine Obergrenze von 0.3% A’°-THC angegeben,
wahrend in der Schweiz der HoOchstwert bei 0.5% liegt.
Aus diesem Grund kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
die Begriffe "Hanf vom Fasertyp" oder "Industriehanf"
keine fir den Fachmann klar umrissenen Begriffe und
daher keine unterscheidenden Merkmale fir das
Ausgangsmaterial sondern lediglich dessen beabsichtigte

Verwendung darstellen.

Somit wird in der Entgegenhaltung (3) sowohl ein zum
beanspruchten Gegenstand identisches Ausgangsmaterial
als auch ein identisches Extraktionsverfahren

beschrieben.

Infolgedessen bleibt zu erdrtern, ob das Merkmal "und

daB er wenigstens verminderte Anteile an Monoterpen- und
Sesquiterpenkohlenwasserstoffen, Alkaloiden, Flavonoiden
und Chlorophyllen enthalt" gemdR Anspruch 7 geeignet ist,
Neuheit gegenliber der Entgegenhaltung (3) herzustellen,

die, wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend
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bemerkt wurde, keine Angaben iUber die genaue
Zusammensetzung der Extrakte macht. Wie jedoch die
Kammer bereits in der Anlage zur Ladung zur mindlichen
Verhandlung angedeutet hat (siehe Punkt 4.2) ist
besagtes Merkmal nicht geeignet, Neuheit gegeniiber der
Entgegenhaltung (3) herzustellen, da jegliche
BezugsgroBe fehlt und somit vollig unklar ist, gegeniiber
welchem Vergleichsprodukt diese Anteile vermindert sein
sollen. Dieses Merkmal kann bei fehlender BezugsgrdBe
auch bedeuten, dass die Anteile besagter Substanzen
relativ gering sind im Vergleich zu der vorhandenen
Menge der extrahierten Hauptkomponente, dem A°-THC, was
mit Sicherheit auch bei dem gemal dem in der
Entgegenhaltung (3) beschriebenen Verfahren erhaltenen

Extraktionsprodukt der Fall ist.

Die Kammer kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass der
Gegenstand von Anspruch 7 des vorliegenden Hauptantrags
nicht neu ist gegeniliber der Entgegenhaltung (3). Die
Erfordernisse von Artikel 54 EPU sind somit nicht

erfillt.

Hilfsantrag I - Anspruch 1:

Anderungen:

Das Merkmal "mit einem A°-THC Gehalt von maximal 0,3%
bezogen auf die Pflanzentrockenmasse" ist auf Seite 2,
letzter Satz und Seite 10, letzter Absatz der
urspringlichen Anmeldung offenbart. Zudem fihrt diese
Anderung zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs. Somit
sind die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPU
erfillt.
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Neuheit:

Durch die Beschrédnkung des Ausgangsmaterials auf
Cannabis sativa L. mit einem A°-THC Gehalt von maximal
0,3% bezogen auf die Pflanzentrockenmasse ist das im
Anspruch 1 des Hilfsantrags I beanspruchte Verfahren neu
gegenlber dem in der Entgegenhaltung (3) beschriebenen
Extraktionsverfahren, bei dem der A°~THC Gehalt nicht
definiert ist. Die Erfordernisse von Artikel 54 EPU sind

somit erfiullt.

Erfinderische Tatigkeit:

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags I definierte

Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung eines
Tetrahydrocannabinol, Cannabidiol und gegebenenfalls
deren Carbonsauren enthaltenen Extraktes, wobei als
Ausgangsmaterial Cannabis sativa L. mit einem A°-THC-
Gehalt von maximal 0,3% bezogen auf die Pflanzentrocken-
masse verwendet wird (siehe die Absatze [0001] und [0002]

der Patentschrift).

Die Entgegenhaltung (3) beschreibt eine Untersuchung zur
Bestimmung der optimalen Extraktionszeit von
Cannabinoiden, insbesondere von A°-THC und von
Cannabidiol bei der iberkritischen CO,-Extraktion wvon
Marihuana und Haschisch im analytischen MaBstab (siehe
Absatz 3.2 auf Seite 287, Figuren 1 und 2 auf Seite 288
sowie das Abstract auf Seite 285). Wie aus Punkt 3
(siehe oben) hervorgeht, wird in der Entgegenhaltung (3)
ein Extraktionsverfahren mit zum Verfahren gemal
Anspruch 1 von Hilfsantrag I identischen Verfahrens-
schritten beschrieben, so dass sich das vorliegend

beanspruchte Verfahren lediglich in der Wahl des
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Ausgangsmaterials unterscheidet (siehe in diesem
Zusammenhang auch Punkt 4.2 oben). Bei der Bestimmung
der zu losenden Aufgabe ist von der Erfindung, so wie
sie im Anspruch definiert ist, auszugehen. Dabei fallt
auf, dass das Verfahren gemaB des vorliegenden

Anspruchs 1 nicht, wie von der Beschwerdegegnerin
geltend gemacht, auf groRtechnische Verfahren beschréankt
ist, sondern auch analytische Verfahren wie in der
Entgegenhaltung (3) beschrieben umfasst, da sich der
groRtechnische Charakter in keinem der Anspruchsmerkmale
widerspiegelt. Aus dem gleichen Grund sieht sich die
Kammer auberstande, dem Argument der Beschwerdegegnerin
zu folgen, wonach die Entgegenhaltung (3) sich das
Aufspiiren illegaler Drogen zum Ziel setze und somit wvon
der beanspruchten Erfindung wegfiihre, bei der die
erhaltenen Primédrextrakte zur Arzneimittelgewinnung
bestimmt seien, da auch dieser Aspekt nicht wvom

Anspruchswortlaut gedeckt ist.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die
Entgegenhaltung (3) den nachstliegenden Stand der
Technik darstellt, und die Aufgabe in der Bereitstellung
eines weiteren Verfahrens zur Gewinnung eines
Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol enthaltenen
Extraktes besteht, zu deren Losung der Ersatz von
Marihuana durch Cannabis sativa L. mit einem A°-THC-
Gehalt von maximal 0,3% geltend gemacht wird.
Bezugnehmend auf die Offenbarung in Absatz [0083] und
der dazugehdrenden Tabelle 1 der Patentschrift ist die
Kammer zu der Auffassung gelangt, dass die gestellte
Aufgabe von dem Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1
plausibel geldst wird. Allerdings ist der Ersatz von
Marihuana durch einen anderen Vertreter der Gattung

Cannabis als naheliegend zu betrachten, da dem Fachmann
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bekannt war, dass das verwendete Cannabis sativa L. mit
einem A’-THC-Gehalt von maximal 0,3% die Inhaltsstoffe
Tetrahydro-cannabinol und Cannabidiol wenn auch in
geringeren Mengen enthalt und somit davon ausgehen
musste, dass sie unter den in der Entgegenhaltung (3)

fir Marihuana angewandten Bedingungen extrahierbar sind.

Dem von der Patentinhaberin vorgebrachten Argument,
wonach die Auswahl des verwendeten Ausgangsprodukten zu
sehr reinen und daher fir die Arzneimittelgewinnung
besonders geeigneten Primdrextrakten fihre, kann nicht
gefolgt werden, da es hierfiir keine Nachweise gibt. Im
Gegenteil: aus der Patentschrift wird ersichtlich, dass
die Produktreinheit erst durch zusatzliche
Reinigungsschritte erzielt wird, die sich jedoch im
vorliegenden Anspruch 1 des Hilfsantrags I nicht
wiederfinden (siehe Absatz [0038] der Patentschrift).
Ebenso wenig kann das Argument, dass die Verwendung von
Industriehanf zu Ausbeuten an A’-THC und Cannabidiol
fiihre, die in der GroRenordnung der bei Verwendung von
Drogenhanf als Ausgangsmaterial erzielten Ausbeuten
liege, eine erfinderische Tatigkeit begrinden, da auch
hierfir jeglicher Nachweis fehlt. Die in diesem
Zusammenhang zitierte Entgegenhaltung (11) kann diesen
Nachweis jedenfalls nicht liefern, da die dort
aufgefihrten Extrakte ECl - EC5 unter sehr
unterschiedlichen Temperatur- und Druckbedingungen
extrahiert wurden (siehe Tabelle 2), was einen
objektiven Vergleich der Ausbeuten unmoéglich macht.
Ahnliche Ausbeuten zwischen Drogen- und Industriehanf
wiirden zudem der Lehre des Streitpatents widersprechen,
wonach bei Einsatz von Drogenhanf der Gehalt an A’-THC im
Primdrextrakt hoher ist als bei der Verwendung von

Industriehanf als Ausgangsmaterial (siehe Absatz [0033]
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der Patentschrift). Somit nimmt der Fachmann, ausgehend
von der Entgegenhaltung (3), bei dem Ersatz des dort
verwendeten Marihuana (Drogenhanf) durch den aus
rechtlichen Grinden leichter erhdltlichen Industriehanf
den zu erwartenden Nachteil einer geringeren Ausbeute an
A°~-THC in Kauf, was keine erfinderische Tatigkeit
begriinden kann. Die Erfordernisse des Artikel 56 EPU

sind daher nicht erfiallt.

Hilfsantrag II - Anspruch 1:

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags II ist der als
Ausgangsmaterial verwendete Industriehanf nicht mehr
Uber die maximale Konzentration an A9—THC, sondern durch
Spezifizierung von Cannbissorten definiert, die alle
durch einen niedrigen A°-THC-Gehalt gekennzeichnet sind.
Da diese Tatsache dem Fachmann bekannt ist (siehe Absatz
[0032] des Streitpatents), trifft die im Punkt 4.3
dargestellte Begrindung mutatis mutandis auf den
Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags II zu, der
damit ebenfalls nicht die Erfordernisse von Artikel 56

EPU erfillt.
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Entscheidungsgrinde

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
N. Maslin U. Oswald
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