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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
wonach das Streitpatent in der Fassung des

Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des EPU erfiillt.

Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents im
gesamten Umfang auf Grundlage der Einspruchsgriinde
gemaB Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit), Artikel 100 b) EPU
und Artikel 100 c¢) EPU beantragt.

Im Rahmen des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung
wurden unter anderem die folgenden Dokumente

eingereicht:

D5: US 5,869,121

D8a: "Water Activity in Foods", Fundamentals and
Applications, Gustavo V. Barbosa-Cénovas et al.,
erste Edition, 2007, Seiten 215 - 219, 228 - 235
und 343 - 350

D11: Verschiedene Trockenfutter fir Hunde

D13: US 4,517,210

D14: US 2006/0062892 Al.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, der der angegriffenen

Entscheidung zugrunde lag, lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Trockenprodukts,
welches ein Nahrungsmittel in stickiger Form ist,
dadurch gekennzeichnet, dass Produkt der ersten Art mit
einem Wassergehalt von mindestens 5 Gew.-% und

maximal 15 Gew.-% in einem Endtrocknungsschritt bei

einer Temperatur unter 80°C, insbesondere unter 60°C,



VI.

VIT.
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speziell bevorzugt bei Umgebungstemperatur mindestens
teilweise mittels eines Produktes der zweiten Art
Wasser entzogen wird, wobei das Produkt der ersten Art
Gemiisestiicke und/oder Fruchtstiicke und/oder
Fleischstiicke und/oder Fischstiicke enthalt oder daraus
besteht und das Produkt der zweiten Art ein
Nahrungsmittelprodukt ist und Gemiise- und/oder
Fruchtstiicke und/oder Teigstiicke mit einem Wassergehalt

o)

von unter 3 Gew.-% enthadalt oder daraus besteht."

Die Anspriiche 2 bis 13 sind abhangige

Verfahrensanspriche.

Die Einspruchsabteilung hat unter anderem entschieden,
dass die Anforderung des Artikels 83 EPU erfiullt ist,
der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
gegenliber D5, D13 und D14 neu ist und gegeniiber D13 als
nachstliegendem Stand der Technik auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Einsprechende ("Beschwerdefiihrerin") beantragte,
dass die Entscheidung aufgehoben wird und das Patent

vollstandig widerrufen wird.

Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Patentinhaberin ("Beschwerdegegnerin"), dass die
Beschwerde zuriickgewiesen wird (Hauptantrag) oder das
Patent auf Grundlage von einem der Hilfsantrédge 1

bis 3, alle mit der Erwiderung eingereicht,

aufrechterhalten wird.

Der einzige fir die vorliegende Entscheidung relevante
Antrag ist der Hauptantrag. Anspruch 1 des Hauptantrags
entspricht Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, der der
angegriffenen Entscheidung zugrunde lag (siehe den

vorstehenden Punkt IV). Auch die abhangigen
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Verfahrensanspriiche 2 bis 13 des Hauptantrags
entsprechen den Ansprichen 2 bis 13 des Hilfsantrags 3,

der der angegriffenen Entscheidung zugrunde lag.

Die Parteien wurden zu einer mindlichen Verhandlung
geladen. Die Kammer erlieB eine Mitteilung nach

Artikel 15(1) VOBK datiert vom 24. Marz 2020, in der
sie ihre vorlaufige Meinung erlauterte und erkléarte,

dass der Hauptantrag gewahrbar erscheint.

Daraufhin zog die Beschwerdefithrerin mit Schreiben
vom 27. April 2020 ihren Antrag auf miindliche
Verhandlung zurick. In der Folge wurde der Termin zur

miindlichen Verhandlung aufgehoben.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

- Die Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig
offenbart, dass ein Fachmann sie {ber den gesamten
beanspruchten Bereich und ohne unzumutbaren Aufwand

ausfihren konne.

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sei

gegeniiber D14 nicht neu.

- Das beanspruchte Verfahren beruhe gegeniiber D13
oder D14 als nadchstliegendem Stand der Technik

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:
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- Die Erfindung sei so deutlich und wvollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren konne.

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sei

gegeniber D14 neu.

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
beruhe gegeniiber D13 oder D14 als nachstliegendem
Stand der Technik auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

XIT. Antrage

Beide Parteien hielten an ihren gestellten Antragen
(siehe die vorstehenden Punkte VI und VII) fest.

Entscheidungsgriunde

HAUPTANTRAG
1. Ausfihrbarkeit
1.1 Die Beschwerdefihrerin war der Ansicht, dass die

Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart
sei, dass ein Fachmann sie Uber den gesamten
beanspruchten Bereich und ohne unzumutbaren Aufwand

ausfihren konne.

1.2 Um dies zu belegen, verwies die Beschwerdefilthrerin auf
ein in D8a beschriebenes Experiment, in dem ein
speziell vorbehandelter (befeuchteter) Cracker mit
einem Feuchtigkeitsgehalt von 15% zusammen mit einem
ebenfalls speziell vorbehandelten (vorgetrockneten)
Schmelzkase ("processed cheese food product") mit einem

Feuchtigkeitsgehalt von 25% verpackt wurde. Zwischen
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diesem Cracker und dem Schmelzkdse finde jedoch kein
Feuchtigkeitsaustausch statt, da beide Materialien im
thermodynamischen Gleichgewicht mit dem gleichen
chemischen Potential vorlagen (siehe Seite 218, Zeile 2
von unten, bis Seite 219, Zeile 2, von D8a). Nach
Ansicht der Beschwerdefiihrerin verdeutliche dieses
Experiment von D8a, dass nicht alleine ausschlaggebend
sei, den Feuchtigkeitsgehalt der Komponenten
einzustellen, um eine ausfihrbare Kombination wvon
Produkten der ersten und zweiten Art zu erreichen,
sondern weltere Parameter, insbesondere das
Wasseraktivitdtsgleichgewicht und die Diffusionsrate.
Das Patent biete jedoch keine ausreichende Lehre
hinsichtlich der Eigenschaften der Produkte der ersten
Art und zweiten Art, die ndétig sind, um den geforderten

Wassertransfer zu ermdglichen.

Das von der Beschwerdefiihrerin zitierte Experiment von
D8a (Schmelzkase und Cracker) fallt aus den folgenden
Grinden nicht unter die in Anspruch 1 geforderten
Produkte der ersten und zweiten Art. Zum einen ist der
Schmelzkédse weder ein in Anspruch 1 gefordertes Produkt
der ersten, noch der zweiten Art. Dariber hinaus weisen
beide in dem Experiment von D8a eingesetzten
Materialien nicht die in Anspruch 1 geforderten
Wassergehalte eines Produkts der ersten und zweiten Art
auf, sondern deutlich hohere Wassergehalte. D8a
betrifft weder ein Trocknungsverfahren von
Nahrungsmitteln, noch werden in diesem Experiment die
konkreten Produkte der ersten und zweiten Art
verwendet. D8a betrifft lediglich eine
wissenschaftliche Studie, die die Migration wvon
Feuchtigkeit in unterschiedlichen Nahrungsmitteln
untersucht. Somit kann dieses nicht unter Anspruch 1
fallende Experiment von D8a eine mangelnde

Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Verfahrens nicht
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zeigen. Von der Beschwerdefiilhrerin wurden keine
weitergehenden nachpriifbaren Tatsachen vorgebracht, die
ernsthafte Zweifel an der Ausfiihrbarkeit aufwerfen

konnten.

Darliber hinaus gebe es nach Ansicht der
Beschwerdefilhrerin eine grofle Vielzahl moglicher
Materialien fir die Produkte der ersten und zweiten
Art. Threr Ansicht nach lieBen sich ausfihrbare
Kombinationen jedoch nur nach dem Prinzip von Versuch
und Irrtum ("trial and error") auffinden, insbesondere
da flur die Produkte der ersten und zweiten Art im

Patent keine Wasseraktivitatswerte angegeben seien.

Die Beschwerdefiihrerin hat jedoch kein Experiment
eingereicht, in dem Uberhaupt versucht wurde, ein
Verfahren nachzuarbeiten, das anspruchsgemédlRe Produkte
der ersten und zweiten Art in Kontakt bringt. Somit hat
sie auch nicht gezeigt, dass etwaige einzelne
Kombinationen eines Produkts der ersten und zweiten
Art, wie im Patent erwadhnt, nicht die geforderte
Trocknung ermdglichen. Das auf die bloBe Vielzahl
moglicher Materialien fir die Produkte der ersten und
zweiten Art gerichtete Argument ist somit eine nicht

weiter untermauerte Behauptung.

Nach Ansicht der Beschwerdefilhrerin enthalte das Patent
ferner keine Offenbarung eines Weges zur Ausfilthrung der
Erfindung, insbesondere hinsichtlich der

Implementierung des Endtrocknungsschrittes.

Es ist zwar zutreffend, dass das Patent kein
spezifisches Ausfihrungsbeispiel enthalt. Der
Beschreibung des Patents sind jedoch umfassende Angaben
zu den Produkten der ersten und zweiten Art,

beispielsweise zu geeigneten Materialien,
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Wassergehalten und Formen und Dimensionen von Produkten

der ersten und zweiten Art, zu entnehmen.

Die Beschwerdefiihrerin konnte nicht zeigen, dass die im
Patent gemachten Angaben ungeniigend sein kodnnten, um
geeignete Produkte der ersten und zweiten Art
auszuwadhlen und ein ausfihrbares Verfahren zu

realisieren.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einwande
der Beschwerdefiihrerin einen Mangel an Ausfihrbarkeit

nicht zeigen konnten.

Somit ist die Anforderung des Artikels 83 EPU erfillt.

Neuheit

Die Beschwerdefiihrerin machte zwar nicht geltend, dass
die Beispiele von D14 neuheitsschadlich seien,
argumentierte aber, dass der Gegenstand von Anspruch 1
des Hauptantrags gegenliber D14 in seiner Gesamtheit
nicht neu sei. Insbesondere stellte sie darauf ab, dass
in den Absatzen [0007] bis [0009] wvon D14 ein Produkt
der ersten Art ("coated kibble™ mit einem Wassergehalt
von etwa 9 bis etwa 11 Gew.-%) und ein Produkt der
zwelten Art (getrocknete Gemiisestiicke bzw. Fruchtsticke
mit einem Wassergehalt von etwa 2 bis etwa 4 Gew.-%)
mit den geforderten Wassergehalten offenbart seien, die
nach Vermischen zwangslaufig dazu fihrten, dass einem
Produkt der ersten Art mittels eines Produkts der
zweiten Art Wasser entzogen werde. Somit sei nach
Ansicht der Beschwerdefiihrerin das Merkmal "dass
Produkt der ersten Art mit einem Wassergehalt wvon
mindestens 5 Gew.-% und maximal 15 Gew.-% in einem

Endtrocknungsschritt... mindestens teilweise mittels
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eines Produktes der zweiten Art Wasser entzogen wird"

von Anspruch 1 implizit in D14 offenbart.

Aus den folgenden Grinden teilt die Kammer diese

Ansicht der Beschwerdefiihrerin nicht.

Die Beschwerdefiilhrerin machte nicht geltend, dass die
Beispiele von D14 neuheitsschadlich seien. Sie
argumentierte vielmehr, dass D14 in seiner Gesamtheit

den Gegenstand von Anspruch 1 vorwegnehme.

Somit ist zu untersuchen, ob der allgemeine
Offenbarungsgehalt von D14 neuheitsschadlich sein

konnte.

In Absatz [0007] von D14 ist ein Produkt beschrieben
("finished kibble"), das Fleisch- bzw. Fischstiicke
enthalten kann und durch Extrudieren und Trocknen in
Form eines pelletierten Produkts hergestellt wurde. Ein
Feuchtigkeitsgehalt dieses Produkts ist nicht
angegeben. Dieses Produkt kann durch Auftragen von Fett
und anschlieBendem Aufbringen von pulverfdrmigem
Protein zu einem beschichteten Endprodukt ("coated
kibble") verarbeitet werden. In Absatz [0008] wvon D14
ist ein Feuchtigkeitsgehalt dieses beschichteten
Endprodukts im Bereich von etwa 9 bis etwa 11 Gew.-%
angegeben, der inmitten des Feuchtigkeitsgehalts des
anspruchsgemalen Produkts der ersten Art liegt. Nach
Ansicht der Kammer kann dieses beschichtete Endprodukt
auch unter das Merkmal "das Produkt der ersten Art
Gemiisestiicke und/oder Fruchtstiicke und/oder
Fleischstiicke und/oder Fischstiicke enthalt" (d.h. ein
Produkt der ersten Art) subsumiert werden, da in
Abwesenheit einer Definition in Anspruch 1, was unter

"Sticken" zu verstehen ist, dieser Ausdruck breit
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auszulegen ist und auch sehr kleine Teilchen

einschlieflen kann.

D14 beschreibt auch getrocknete Gemiise- bzw.
Fruchtstiicke (ein Produkt der zweiten Art), die einen
Wassergehalt aufweisen, der mit dem in Anspruch 1 des
Hauptantrags geforderten Wassergehalt des Produkts der
zweiten Art zumindest lberlappt (siehe Absatz [0009]
von D14) .

Aus D14 ist jedoch weder eine eindeutige explizite
Offenbarung vorhanden, noch eine eindeutige implizite
Offenbarung ableitbar, dass dem beschichteten
Endprodukt von D14 (Produkt der ersten Art) mittels der
getrockneten Gemise- bzw. Fruchtsticke (Produkt der
zweiten Art) lUberhaupt Wasser entzogen wird, geschweige
denn, dass dies in einem Endtrocknungsschritt

geschieht.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die
Beschichtung des Endprodukts gemal D14 insbesondere
Fett und getrocknete Fleischteilchen als pulverfdrmiges
Protein aufweist. Nach Ansicht der Kammer ist davon
auszugehen, dass Fett im wesentlichen wasserfrei ist.
Zu dem Wassergehalt der getrockneten Fleischteilchen,
die auf die eingefettete Oberfldche des extrudierten
pelletierten Produkts aufgebracht werden, findet sich

in D14 keine Angabe.

Es ist in D14 auch keine Angabe zu finden, wie die
Feuchtigkeit des beschichteten Endprodukts verteilt ist
und ob die Feuchtigkeit eher im extrudierten Kern des
pelletierten Produkts oder in dessen Beschichtung
vorliegt. Angesichts dieser breiten Offenbarung in D14
kann nicht auf ein zwangslaufig eintretendes Entziehen

von Wasser - nach Vermischen des beschichteten
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Endprodukts mit den getrockneten Gemlisestiicken oder

Fruchtsticken - geschlossen werden.

Die Beschwerdefiihrerin hat diesbeziiglich selbst
festgestellt, dass D14 nicht ausdricklich erwahnt, dass
dem beschichteten Endprodukt nach Vermischen mit den
getrockneten Gemlisestiicken Wasser entzogen wird. Die
Beschwerdefihrerin konnte dariber hinaus auch nicht
zweifelsfrei zeigen, dass dem beschichteten Endprodukt
in D14 mittels der getrockneten Gemlise- oder

Fruchtstiicke iUberhaupt Wasser entzogen wird.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags gegeniiber D14 als neu anzusehen. Gleiches

gilt fir die abhangigen Anspriche 2 bis 13.

Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdefiihrerin trug Einwdnde gegen die
erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens
ausgehend von D13 und D14 als nachstliegendem Stand der

Technik vor.

Ein Angriff mangelnder erfinderischer Tatigkeit
ausgehend von D14 als nachstliegendem Stand der Technik
wurde von der Beschwerdefilhrerin vor der
Einspruchsabteilung nicht vorgebracht und ist auch
nicht Teil der angegriffenen Entscheidung. Von der
Beschwerdefilhrerin wurden keine Griinde vorgebracht, die
rechtfertigen konnten, warum dieser Angriff erst in der
Beschwerde vorgebracht wurde, oder die erklaren wiirden,
warum sich D14 iberhaupt als nachstliegender Stand der

Technik eignen konnte.

Unbeschadet der Zuldssigkeit dieses Angriffs, ist

festzustellen, dass sich D14 nicht mit einem
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Trocknungsverfahren beschaftigt, sondern mit Tierfutter
aus getrockneten Inhaltsstoffen (siehe Abstract). D14
ist auch kein Hinweis zu entnehmen, dass UlUberhaupt ein
Wassertransfer von einem Inhaltsstoff des Tierfutters
zU einem anderen stattfinden kdénnte. Angesichts dieser
Umstdnde kann die Kammer nicht erkennen, dass sich D14

als nachstliegender Stand der Technik eignen konnte.

Somit verbleibt der Angriff betreffend die
erfinderische Tatigkeit ausgehend von D13 als
nachstliegendem Stand der Technik. Es ist folglich zu
Uberprifen, ob die Einspruchabteilung in ihrer
Entscheidung die Frage der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von diesem nachstliegenden Stand der Technik
korrekt beurteilt hat.

D13 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Friihstiicksnahrungsmittels mit Fruchtstiicken (als
Produkt der zweiten Art), die mit Sticken aus
befeuchteten Getreideteilchen ("bran cereal particles"
als Produkt der ersten Art) vermischt werden. Ein
wesentlicher Inhaltsstoff des in D13 beschriebenen
Frihstiicksnahrungsmittels sind die befeuchteten
Getreideteilchen. In D13 ist auch ein Wassertransfer
beschrieben, der von den befeuchteten Getreideteilchen
auf die Fruchtstiicke durch Lagerung des Gemischs fir
mindestens 7 Tage erfolgt (siehe beispielsweise
Anspruch 1 von D13). Dieser Wassertransfer, durch den
die Fruchtstiicke gezielt befeuchtet werden, ist auch
eines der Hauptziele in D13 (Spalte 2, Zeilen 53

bis 60).

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheidet sich von D13 dadurch, dass das Produkt

der ersten Art Gemiise-, Frucht-, Fleisch- und/oder
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Fischstiicke enthalt bzw. daraus besteht, wohingegen in

D13 befeuchtete Getreideteilchen erwahnt werden.

Selbst wenn zugunsten der Beschwerdefilhrerin angenommen
wird, dass keine Wirkung aus dem Unterscheidungsmerkmal
resultieren wiirde und somit die objektive technische
Aufgabe ausgehend von D13 in der Bereitstellung eines
alternativen Trocknungsverfahrens fiir Gemiise-, Frucht-,
Fleisch- und/oder Fischstiicken gesehen wiirde, so beruht
das beanspruchte Verfahren aus den folgenden Griunden

dennoch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ein Fachmann erhdalt aus D13 keine Anregung, die
befeuchteten Getreideteilchen gegen die in Anspruch 1
beschriebenen Produkte der ersten Art auszutauschen.
Dies wlrde der Lehre von D13 zuwiderlaufen, da D13 ein
Frihsticksnahrungsmittel betrifft, das die befeuchteten
Getreideteilchen als wesentlichen Inhaltsstoff enthalt.
Diesen wesentlichen Inhaltsstoff wegzulassen und gegen
Gemuse-, Frucht-, Fisch- und/oder Fleischstiucke
auszutauschen, wirde ein Fachmann nicht in Betracht
ziehen. In diesem Zusammenhang wird auch angemerkt,
dass es in D13 um die gezielte Befeuchtung von

Fruchtsticken und gerade nicht um deren Trocknung geht.

Weder das allgemeine Fachwissen, noch D8a, D11 oder D14
kénnen eine Anregung vermitteln, um in naheliegender
Weise zu dem beanspruchten Verfahren zu gelangen. D8a
betrifft lediglich eine wissenschaftliche Studie, die
keine Anregung geben kann, das gesuchte
Unterscheidungsmerkmal in Betracht zu ziehen. D11 und
D14 betreffen Tierfutter, die verglichen mit dem in D13
beschriebenen Verfahren zur Herstellung eines
Frihstiicksnahrungsmittels eine v0llig andere

Zielsetzung haben. Ein Fachmann wiirde daher D11 und D14
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nicht in Betracht ziehen und nicht mit der Lehre von

D13 kombinieren.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags gegeniiber D13 als nachstliegendem Stand
der Technik, alleine oder in Kombination mit dem
allgemeinen Fachwissen, D8a, D11 oder D14, auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Gleiches gilt fir die

abhdngigen Anspriiche 2 bis 13.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Der Antrag der Beschwerdefiihrerin auf mindliche
Verhandlung wurde fristgerecht zurickgenommen. Es fand
auch keine miindliche Verhandlung statt. Die
Beschwerdegebiihr ist daher in H&he von 25%
zuriickzuzahlen (Regel 103 (4)c) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Die Beschwerdegebihr wird in Hohe wvon 25% zurickgezahlt
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



