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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerden des Patentinhabers sowie der
Einsprechenden 1 und 2 richten sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach
das Patent EP 2 436 269 auf der Grundlage von
Hilfsantrag 3, eingereicht in der mindlichen
Verhandlung am 6. April 2017, den Erfordernissen des
EPU genlige.

Da alle Parteien Beschwerde eingelegt haben, werden sie
weiterhin gem&B ihrer Parteistellung im

Einspruchsverfahren bezeichnet.

Die Einsprechenden 1 und 2 hatten in ihren jeweiligen
Einspruchsschriften den Widerruf des Patents unter
anderem gemaB Artikel 100 a) EPU (mangelnde

erfinderische Tatigkeit) beantragt.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden unter

anderem vorgelegt:

D6: Us 3,261,689

D12: R. Heiss (Herausgeber),
"Lebensmitteltechnologie", Vierte Auflage,
Berlin, 1991, Seiten 364-367

T2: Test Report N°31-IF (vom Patentinhaber

eingereicht mit Schreiben vom 6. Februar 2017)

In der Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung
unter anderem entschieden, dass das Patent auf der
Grundlage von Hilfsantrag 3, eingereicht in der

mindlichen Verhandlung am 6. April 2017, auf einer
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erfinderischen Tatigkeit beruhe, wobei sie von D6 als

dem nadchstliegenden Stand der Technik ausging.

VI. Im Beschwerdeverfahren waren die Schlussantrage wie
folgt:

Der Patentinhaber beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage eines der folgenden

Antrage:

- Hauptantrag (Patent wie erteilt);

- Hilfsantrag 1, eingereicht wa&hrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am
6. April 2017;

- von der Einspruchsabteilung fliir gewdhrbar
erachteter Anspruchssatz;

- Hilfsantrdge 2 bis 4 und 6, eingereicht mit der
Beschwerdeerwiderung;

- Hilfsantrage 5, 7 und 8, eingereicht mit Schreiben
vom 12. Juli 2021;

- Hilfsantrag 9: Patentanspriiche 2 bis 6 des von der
Einspruchsabteilung fir gewdahrbar erachteten

Anspruchssatzes.

Die Einsprechenden 1 und 2 beantragten die Aufhebung

der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europdischen Patents Nr. 2436269.

VITI. Hilfsantrag 9 wurde wahrend der mindlichen Verhandlung,
welche am 15. Juli 2021 vor der Kammer stattfand,
(mindlich) gestellt.
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Wortlaut der Antrage

Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung fir

gewahrbar erachteten Anspruchssatzes lautet:

"Kaffeekomposition, bestehend aus: 1ld6slichem,

gefriergetrockneten Kaffee und echtes Rostkaffeepulver
mit dem Geschmack und dem Aroma von frisch zubereitetem
echtem Kaffee, in der das echte Rostkaffeepulver,

dessen Gehalt 4 bis 30 Gew.% in den Endgranulaten

betragt und das eine Kdérnung von 65 pm bis 200 um
aufweist, innerhalb der strukturell homogenen,
aufgeschaumten, gefriergetrockneten Granulate von hell-
bis dunkelbrauner Farbe gleichmdfBig verteilt ist, die
durch Aufschdumen des konzentrierten fliissigen Kaffee-
Extrakts und des echten Rostkaffees erzeugt werden, und
bei der die Auflodsungsgeschwindigkeit des
gefriergetrockneten Kaffees und die Extraktion der
Aroma- und Geschmacksstoffe der Ingredenzien [sic] des
enthaltenen echten ROstkaffeepulvers in der Komposition
bei Zusatz von 96°C-heiBRem Wasser {ibereinstimmen."

(Unterstreichungen im Original)

Anspruch 1 der Hilfsantrdge 4, 7 und 8 hat denselben
Wortlaut.

Im Vergleich zu diesem Wortlaut ist in Anspruch 1

- des Hauptantrags (Patent wie erteilt) der Ausdruck

"bestehend aus:" durch den Ausdruck "die folgendes
umfasst:" ersetzt; ferner ist der Ausdruck "in den
Endgranulaten" gestrichen;

- von Hilfsantrag 1 der Ausdruck "bestehend aus:"

durch den Ausdruck "die folgendes umfasst:"

ersetzt;
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- der Hilfsantradge 2 und 5 definiert, dass das

Aufschaumen bei niedrigen Temperaturen erfolgt;

- der Hilfsantradge 3 und 6 definiert, dass das

Aufschaumen mit einem Gemisch aus Stickstoff und

Kohlendioxid erfolgt.

Anspruch 1 von Hilfsantrag 9 betrifft ein Verfahren.

Sein Wortlaut ist identisch mit demjenigen von
Anspruch 2 des von der Einspruchsabteilung fur

gewahrbar erachteten Anspruchssatzes und lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer Kaffeekomposition auf
der Grundlage von l1ldslichem, gefriergetrocknetem
Kaffee, die den Geschmack und das Aroma von frisch
gebrihtem echtem Kaffee besitzt, in dem zum
konzentrierten, flissigen Kaffee-Extrakt vor dem der
Gefriertrocknung vorangehenden Aufschaumen bei
reduzierter Temperatur echtes Rostkaffeepulver mit
einer Koérnung von 65 pm bis 200 pm zugesetzt wird,
wobel die Feinvermahlung einen gleichmaBigen Gehalt des
Rostkaffeepulvers innerhalb der gefriergetrockneten
Granulate gewdhrleistet, und wobei die Extraktions-
geschwindigkeit der Aroma- und Geschmacksstoffe des
enthaltenen echten Rostkaffeepulvers und die
Losungsgeschwindigkeit von gefriergetrocknetem Kaffee
in der Tasse beil Zusatz von Wasser mit einer Temperatur

von 96°C Ubereinstimmen."
Die Argumente des Patentinhabers kdnnen, soweit fur die
vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

Erfinderische Tatigkeit (von der Einspruchsabteilung

flir gewdhrbar erachteter Antrag; sowie Hauptantrag und

Hilfsantrdge 1 bis 8):
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D6 sei der nachstliegende Stand der Technik. Der
Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich davon durch
die Kornung und dadurch, dass die Granulate durch die
Verfahrensschritte des Aufschdumens und der
Gefriertrocknung erzeugt wiirden. Dadurch werde eine
verbesserte Kaffeekomposition bereitgestellt, was die
Versuche in T2 belegten. Der beanspruchte Gegenstand
ergebe sich auch nicht aus der Zusammenschau von D6 und
D12: laut D6 sei ein Aufschidumen zu vermeiden und D12
lehre, vor dem Gefriertrocknen Sedimente aus dem

flissigen Kaffeeextrakt zu entfernen.

Zulassung von Hilfsantrag 9:

Der Antrag sei in das Verfahren zuzulassen. Ein
auBergewbhnlicher Umstand habe das Stellen dieses
Antrags veranlasst, namlich dass die Kammer nicht der

Einspruchsabteilung gefolgt sei.
Die Argumente des Einsprechenden kdnnen, soweit fur die
vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden

Erfinderische Tatigkeit (von der Einspruchsabteilung

flir gewdhrbar erachteter Antrag; sowie Hauptantrag und

Hilfsantrédge 1 bis 8):

Anders als vom Patentinhaber vorgetragen liege die
Aufgabe darin, eine weitere Kaffeekomposition
bereitzustellen. Die Versuche in T2 seien nicht zu
berlicksichtigen. Der beanspruchte Gegenstand sei fir
den Fachmann offensichtlich aus der Zusammenschau von
D6 und D12, wobei letzteres Dokument das Aufschaumen

und Gefriertrocknen offenbare.

Zulassung von Hilfsantrag 9:

Der Antrag sei verspatet vorgebracht, prima facie nicht

gewahrbar und nicht in das Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsgrunde

1. Das Streitpatent

GemaR Streitpatent verfigt 1ldslicher Kaffee haufig
nicht idber die Geschmacks- und Aromaeigenschaften von
frisch gebruhtem Kaffee. Ziel der Erfindung ist es,
eine Kaffeekomposition auf der Grundlage von l&slichem,
gefriergetrocknetem Kaffee mit Geschmackseigenschaften
und Aroma von echtem Rdstkaffee zu entwickeln und ein
Verfahren fir deren Herstellung vorzuschlagen. Die
Kaffeekomposition enthalt echtes Rostkaffeepulver, das
innerhalb der gefriergetrockneten Granulate gleichmalig
verteilt ist. Bei Zusatz von Wasser wird der 1ldésliche
Kaffee aufgeldst und die dem echten Réstkaffee eigenen
Geschmackseigenschaften und Aroma werden frei

(Absatze [0002], [0016] und [0017]).

2. Von der Einspruchsabteilung fir gewdhrbar erachteter
Anspruchssatz - erfinderische Tdtigkeit, Anspruch 1
2.1 Wie bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung

wird Dokument D6 als ndchstliegender Stand der Technik

angesehen. Das ist unstreitig.

2.1.1 D6 betrifft, wie auch das Streitpatent, ein losliches
Kaffeeprodukt mit verbessertem Geschmack und Aroma. Im
Herstellungsverfahren von D6 wird Rostkaffee abgekihlt
(unter -80°F / -62°C) und zu einer bestimmten Kd&rnung
vermahlen, wobei 100% der Teilchen des
Rostkaffeepulvers kleiner als 149 pm und 50% kleiner
als 74 pm sind. Diese werden in D6 auch als "fines"
bezeichnet. Das ROstkaffeepulver wird einem flissigen

Kaffeeextraxt zugesetzt und diese Mischung wird
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sprihgetrocknet. Das Endprodukt ist ein pulverfdormiger
Kaffeeextrakt mit einer gleichmaBigen Verteilung von
Rostkaffeepulverteilchen ("fines"), die wahrend des
Trocknungsschritts im Kern des zerstaubten Tropfens des
16slichen Kaffeeextrakts eingekapselt werden (Spalte 1,
Zeilen 10-13 und 38-63 und Spalte 3, Zeilen 23-27).

Zwischen den Parteien bestand Einigkeit dariber, dass
sich der Gegenstand von Anspruch 1 von D6 durch die
Kérnung unterscheidet. In D6 sind zwar alle Teilchen
des ROstkaffeepulvers kleiner als 149 um aber nicht

notwendigerweise grdBer als 65 pm.

Obwohl Anspruch 1 ein Erzeugnis betrifft, haben die
Einsprechenden anerkannt, dass die Verfahrensmerkmale
des Aufschdumens und der Gefriertrocknung einen
weiteren Unterschied gegeniiber dem sprihgetrockneten

Erzeugnis aus D6 begrinden.

Die Kammer folgt dem Vortrag der Parteien und sieht als
Unterscheidungsmerkmale von Anspruch 1 gegeniber D6 zum
einen die Kornung an und zum anderen, dass die

Granulate durch die Verfahrensschritte des Aufschaumens

und der Gefriertrocknung erzeugt werden.

Technische Wirkung und Aufgabe

Der Patentinhaber vertrat die Auffassung, dass die
Unterscheidungsmerkmale zu verbesserten
Kaffeekompositionen fihrten. Dies sei bei der
Formulierung der Aufgabe zu beriicksichtigen. In der
mundlichen Verhandlung hat er weiter ausgefihrt, die
anspruchsgemédlRe Kdérnung habe sich als vorteilhaft filr

die organoleptischen Eigenschaften herausgestellt.
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Allerdings ist zur anspruchsgemdalien Untergrenze von
65 um im Streitpatent lediglich Folgendes angegeben
(Absatz [0020]) :

"Die Untergrenze liegt bei unter 65 pm und wird
bestimmt durch die technischen Mdglichkeiten der
Mahlvorrichtung und durch das starke Erhitzen des zu
zerkleinernden Pulvers beim Vermahlen, wodurch die
leichtflichtigen Stoffe, die die organoleptischen
Eigenschaften von echtem Rostkaffee ausmachen, verloren

gehen."

Nach dieser Offenbarung betragt die Untergrenze der
Kérnung nicht 65 pm, sondern sie liegt bei einem Wert,
der unterhalb von 65 um ist. Wo genau dieser Wert
liegt, ergibt sich durch die technischen Moglichkeiten
der Mahlvorrichtung und durch das starke Erhitzen des
zu zerkleinernden Pulvers beim Vermahlen, welches es zu
vermeiden gilt. Je nach Mahlvorrichtung und nach im
Mahlvorgang herrschenden Temperaturen, ist demnach ein
Wert auszuwahlen, der mehr oder weniger unterhalb wvon
65 um liegt. Dariber hinaus wird der Wert von 65 um
nicht in Verbindung gebracht mit weiteren technischen
Wirkungen, insbesondere nicht mit etwaigen Vorteilen
hinsichtlich der organoleptischen Eigenschaften der

Kaffeekomposition.

Der Patentinhaber verwies auf einen Versuch (T2), der
zeige, dass bei einer Kaffeekomposition mit
Rostkaffeepulver einer Kornung knapp unterhalb des
anspruchsgemédBen Bereichs (45 pm bis 63 um) ein Getrank
mit unerwinschten Eigenschaften erhalten worden sei.
Bei Verkostung sei das Getrank dickfliussig ("too
dense"), der Anteil an suspendierten Teilchen hoch, der

Geschmack zu bitter und der Nachgeschmack unangenehm.
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Der Versuch in T2 wurde durchgefiihrt nach einer
Lagerung der Kaffeekomposition von vier Wochen. Weder
im Streitpatent noch an anderer Stelle wurden Versuche
mit einer anspruchsgemadBen Kaffeekomposition, die auch
gelagert wurde, durchgefihrt. Ein Vergleich des
anspruchsgemalen Erzeugnisses mit der Zusammensetzung
aus T2 ist daher nicht mdéglich. Allein aus diesem Grund
hat der Versuch in T2 in Bezug auf die geschmacklichen
Eigenschaften keine Aussagekraft und muss
unbericksichtigt bleiben. Ferner ist im Streitpatent
nicht die Rede von Lagerstabilitat, sodass sich
derartige Effekte weder ableiten lassen noch bei der
Formulierung der technischen Aufgabe herangezogen

werden konnen.

Was die anderen organoleptischen Eigenschaften in T2
betrifft ("too dense", suspendierten Teilchen), wird
auf die Ausfihrungen oben in Punkt 2.2.3 verwiesen.
Derartige besondere Wirkungen der anspruchsgemalen
Kornung sind aus dem Streitpatent nicht ableitbar. Sie
konnen daher ebenfalls nicht in die Formulierung der

technischen Aufgabe einflieBen.

Was die Verfahrensmerkmale des Aufschédmens und der
Gefriertrocknung betrifft, hat der Patentinhaber
vorgetragen, es werde dadurch eine besondere
Mikrostruktur und eine gleichmé&Rige Verteilung des

Rostkaffeepulvers in der Kaffeekomposition erzielt.

Allerdings ist im Streitpatent nicht angegeben, worin
die Besonderheit dieser Verfahrensmerkmale liegt.
Ferner ist nicht beschrieben, was durch das Aufschdaumen
erzielt werden soll. Vorteile gegeniber der in D6
zwangslaufig erhaltenen Mikrostruktur hat der
Patentinhaber ebenfalls nicht belegen koénnen, sondern

allenfalls behauptet. An dieser Stelle ist auch
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festzuhalten, dass das Erzeugnis gemal D6 ebenfalls
eine gleichmaRige Verteilung des ROstkaffeepulvers

aufweist, wie bereits oben beschreiben (Punkt 2.1.1).

Somit kann die Kammer nicht erkennen, dass die
anspruchsgemédle Kaffeekomposition gegeniiber der von D6
verbessert ist. Daher kann keine andere Aufgabe
formuliert werden als die Bereitstellung einer weiteren

Kaffeekomposition.

Naheliegen

Fir den Fachmann auf dem Fachgebiet der getrockneten
Kaffeeextrakte gibt es zwei Trocknungsverfahren, die
iblich sind: die Sprih- und die Gefriertrocknung. Das
geht beispielsweise aus dem Handbuch D12 hervor

(Kapitel "2.3 Trocknung"). Dort ist beschrieben:

"Die Gefriertrocknung gilt als schonenderes Verfahren
zur Wasserentfernung und wird, auch wegen ihrer hoheren
Kosten, vorrangig fir die Herstellung von hoherwertigen
16slichen Kaffees angewendet. Konzentrierter Extrakt
wird hierbei zunadchst zwecks Regelung des
Schiittgewichts aufgeschaumt und sodann

eingefroren."

Es ist daher fir den Fachmann naheliegend, statt einer
Sprihtrocknung, wie in D6, eine Gefriertrocknung
durchzufihren. Dabei wlirde der Fachmann auch den

Extrakt aufschaumen, wie in D12 beschrieben.

Der Patentinhaber hat vorgetragen, die Lehre von D12
sehe zwingend einen Verfahrenschritt vor, in welchem
der gekihlte flissige Kaffeeextrakt im Separator
behandelt werde, um Sedimente abzutrennen. Der Fachmann

wlirde daher die Lehre von D6 nicht mit dem Verfahren
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aus D12 kombinieren, weil bei einer solchen Kombination

das Rostkaffeepulver entfernt werde.

Dieses Argument ist nicht schlissig. Bei dem
Verfahrensschritt im Separator von D12 geht es darum,
verbrauchte und extrahierte Kaffeekdrner vom flissigen
Extrakt abzutrennen. Auch im Streitpatent ist kein
Hinweis zu finden, dass der verwendete flissige Extrakt
verbrauchte und extrahierte Kaffeekdrner, also den
Kaffeesatz, enthalten soll. Mit anderen Worten handelt
es sich bei diesem Verfahrensschritt um eine
Vorbehandlung des flissigen Extrakts, die der Fachmann
iblicherweise vor der weiteren Verwendung des Extrakts
durchfihren wirde. Ausgehend von der Lehre von D6 wirde
der Fachmann selbstverstandlich nicht das gewlinschte,
frische und nicht-extrahierte R&stkaffeepulver

abtrennen.

Der Patentinhaber hat auch vorgetragen, D6 lehre, dass
vor dem Sprihtrocknen ein Aufschiumen zu vermeiden sei.
Daher wiirde der Fachmann nicht das in D12 beschriebene
Verfahren einschlieBlich des Schritts des Aufschaumens

heranziehen.

Auch dieses Argument vermag nicht zu idberzeugen. In D6
ist lediglich beschrieben, dass bei der Zugabe des
Rostkaffeepulvers zum gekiihlten Kaffeeextrakt im
Auffangbehédlter ein Schiaumen des Kaffeeextrakts im
Auffangbehalter zu vermeiden sei, um einen Abbau oder
eine Oxidation der Kaffeedle im Rostkaffeepulver zu
verhindern. Diese Mischung wird gegebenenfalls gelagert
und erst dann sprithgetrocknet. Eine Lehre dahingehend,
dass grundsatzlich ein Aufschidumen beim
Trocknungsschritt zu vermeiden sei, findet sich in

diesem Dokument jedoch nicht.
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Was die anspruchsgemale Kornung betrifft, so ergibt
sich diese fir den Fachmann direkt und ohne
erfinderisches Zutun aus der Lehre von D6. Laut diesem
Dokument kann der Fachmann jede Kornung des
Rostkaffeepulvers heranziehen, bei welcher keines der
Teilchen groBer als 149 pm und mindestens 50% der
Teilchen kleiner als 74 um sind. Wie bereits oben
erlautert, wird das Rostkaffeepulver in D6 ("fines")
unter sehr schonenden Bedingungen vermahlen (siehe
Punkt 2.1.1).

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von
D6 und in Zusammenschau mit der D12 fir den Fachmann

naheliegend.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des von der
Einspruchsabteilung flir gewahrbar erachteten
Anspruchssatzes erfillt folglich nicht die MaBgabe von
Artikel 56 EPU.

Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 8 - erfinderische

Tdtigkeit, Anspruch 1

Zur erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1
bis 8 hat der Patentinhaber wahrend der mindlichen

Verhandlung erklart, er habe keinen weiteren Vortrag.

Anspruch 1 des Hauptantrags und von Hilfsantrag 1 ist
weiter gefasst als Anspruch 1 des wvon der
Einspruchsabteilung flir gewdhrbar erachteten
Anspruchssatzes. Er kann daher keine erfinderische

Tatigkeit begrinden.

Anspruch 1 der Hilfsantrdge 4, 7 und 8 hat denselben

Wortlaut wie Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung
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fir gewahrbar erachteten Anspruchssatzes und begrindet

ebenfalls keine erfinderische Tatigkeit.

Gemal Anspruch 1 von Hilfsantrdgen 2 und 5 wird das
Aufschaumen bei niedrigen Temperaturen und gemal
Hilfsantrdgen 3 und 6 mit einem Gemisch aus Stickstoff

und Kohlendioxid durchgefiihrt.

Der Patentinhaber hat nicht vorgetragen, dass diese
Verfahrensmerkmale das beanspruchte Produkt naher
charakterisieren oder gar zu einem Vorteil gegeniliber
den Gegenstand von Anspruch 1 des von der
Einspruchsabteilung fir gewahrbar erachteten
Anspruchssatzes fihren wirden. Aus dem Streitpatent
selbst ist es auch nicht ersichtlich, dass diese
Ausgestaltung der Verfahrensschritte mit irgendeiner
Wirkung, zumal einer besonderen oder unerwarteten, in

Verbindung gebracht werden.

Die Anderungen in den Hilfsantridgen 2, 3, 5 und 6
konnen daher ebenfalls keine erfinderische Tatigkeit

begrunden.

Somit ist festzustellen, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsantrage 1
bis 8 nicht die MaBgabe von Artikel 56 EPU erfullt.

Zulassung von Hilfsantrag 9

Hilfsantrag 9 wurde am Ende der mindlichen Verhandlung
gestellt und die Einsprechenden haben beantragt, diesen

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Wahrend in Hilfsantrag 8 alle Verfahrensanspriiche
gestrichen sind, ist Hilfsantrag 9 der erste Antrag im

Beschwerdeverfahren, der nur Verfahrensanspruche und
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keinen Erzeugnisanspruch umfasst. Er wurde in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer zu einem
Zeitpunkt gestellt, nachdem die erfinderische Tatigkeit
der Erzeugnisanspriche, die in allen hdéherrangigen
Antragen enthalten sind, mit den Parteien erdrtert

worden war.

Fiir die Kammer stellt dieser Antrag eine Anderung des
Vorbringens des Patentinhabers im Sinne von

Artikel 13(2) VOBK 2020 dar. Auch der Patentinhaber hat
nicht vorgetragen, es wirde keine Anderung seines

Beschwerdevorbringens vorliegen.

In der Regel stellt eine Anderung des Patents, wie sie
vorliegend durch die Einreichung eines geanderten
Anspruchssatzes vorgenommen wurde, eine Anderung des
Beschwerdevorbringens dar (siehe insbesondere J 14/19,
Punkt 1.5 der Entscheidungsgrinde). Auch das Streichen
von Verfahrens- bzw. Produktansprichen wird in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern als geandertes
Beschwerdevorbringen angesehen (T 2222/15, T 482/19).

GemaR der Rechtsprechung kann das Einreichen eines
Anspruchssatzes, der sich durch die Streichung von
Ansprichen gegeniber einem zuvor im Verfahren
eingereichten Antrag unterscheidet, keine Anderung des
Beschwerdevorbringens im Sinne von

Artikel 13(2) VOBK 2020 darstellen, wenn sich hierdurch
keine geanderte Sachlage bzw. keine Neugewichtung des
Verfahrensgegensandes ergibt (T 1480/16, Punkt 2.3 der
Entscheidungsgriinde; T 995/18, Punkt 2 der
Entscheidungsgrinde) . So wurde in bestimmten Fallen die
Streichung von Verfahrensanspriichen (T 1480/16,

T 1792/19), Produktanspriichen (T 981/17, T 2243/18),
eines abhidngigen Anspruchs (T 995/18) oder einer in

einem unabhangigen Anspruch enthaltenen Alternative
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(T 1151/18) nicht als gedndertes Beschwerdevorbringen

gewertet.

Wie schon in T 2222/15 richtig festgestellt
(Entscheidungsgrinde, Punkt 31), betrifft die
Entscheidung T 1480/16, auf die in den oben angefithrten
Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern Bezug
genommen wird, einen Fall, in dem die Patentierbarkeit
des Vorrichtungs- und Verfahrensanspruchs bereits im
erstinstanzlichen Verfahren getrennt geprift und
unterschiedlich entschieden worden war. Weiterhin ist
festzuhalten, dass im Beschwerdeverfahren zu T 1480/16
die am Verfahren Beteiligten unterschiedliche Argumente
zum Vorrichtungs- und zum Verfahrensanspruch
vorgetragen hatten. Insoweit lag ein umfassender und
differenzierter Vortrag der am Verfahren Beteiligten zu

beiden Anspruchskategorien vor.

Der vorliegende Fall ist hingegen anders gelagert. Die
Kammer hatte im Rahmen der Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit beztglich der
Erzeugnisanspriiche der hdherrangigen Antrage sowohl
Merkmale der Kaffeekomposition als auch
Verfahrensmerkmale (Aufschaumen und Gefriertrocknung)
zu bericksichtigen, weil die Erzeugnisanspriche als
Product-by-process-Anspriiche formuliert sind. Im Lichte
dieser Beurteilung (siehe Punkt 2) ist es fir die
Kammer prima facie nicht erkennbar, dass der Gegenstand
des vorliegenden Anspruchs 1 Aussicht auf Erfolg haben

konnte.

Fir die Zulassung dieses Antrags ist ferner zu prufen,
ob die vorliegende Anderung des Beschwerdevorbringens

durch auBergewdhnliche Umstande veranlasst ist.
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Nach Auffassung des Pateninhabers sei das Stellen
dieses Antrags dem auBergewdhnlichen Umstand
geschuldet, dass die Kammer nicht der
Einspruchsabteilung gefolgt sei und die erfinderische
Tatigkeit des von der Einspruchsabteilung fir gewdhrbar

erachteten Anspruchssatzes nicht anerkannt habe.

Die Kombination der Lehre des nachstliegenden Standes
der Technik D6 mit D12 war Kerngegenstand der
Diskussion der erfinderischen Tatigkeit, und zwar
sowohl in der angefochtenen Entscheidung als auch im
schriftlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer. Somit
war es fir alle Verfahrensbeteiligten zu erwarten, dass
die Kammer diesen Punkt entscheiden wirde, namlich dass
sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung bestatigt
oder aufhebt. Der Patentinhaber hat auch nicht auf
Aspekte der Diskussion hingewiesen, die einen

auBergewdhnlichen Umstand hatten begriinden kénnen.

Somit ist dieser Antrag nicht in das Verfahren
zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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