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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 24. Juli 2017
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Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Mitglieder: T. Burkhardt
P. Guntz
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent

EP 2 188 230 zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die

folgenden Dokumente diskutiert:

D2 KR 10 2004 0064488 A

D5 T Kyan et al., "Kyusei Nature Farming and the
Technology of Effective Microorganisms,
Guidelines for Practical Use", 1999

D6 G A Carandang, Herbana Farms, "Indigenous
Microorganisms: Grow Your Own, Beneficial
Indigenous Microorganisms and Bionutrients in

Natural Farming", 2003
D22 UsS 2004/0000179 A1l

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die
Beschwerdefiithrerin unter anderem Ergebnisse von
Vergleichsversuchen ein (K.-H. Rdéhren,
"Vergleichsversuche zur Verteidigung des Europaischen
Patents EP 20 188 230, Versuchsbericht"™, 2017).

In einer vorladufigen Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK
wurde den Parteien mitgeteilt, dass keiner der
vorliegenden Anspruchssédtze die Erfordernisse wvon
Artikel 123(2) EPU zu erfillen schien.

Als Reaktion reichte die Beschwerdefiihrerin geadnderte

Antrage ein, darunter auch die Hilfsantrage 6-8.

Mit Schreiben vom 8., 13. und 15. Marz 2019 zogen alle

Beschwerdegegnerinnen ihren Einspruch zurick.



VIT.

VIIT.

IX.

XT.
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Die Argumente der ehemaligen Beschwerdegegnerin 2, die
flir diese Entscheidung sinngeméRl relevant sind, kdnnen

wie folgt zusammengefasst werden:

Der mit der Beschwerdebegriindung eingereichte
Hauptantrag erfiille angesichts der Dokumente D2, D5 und
D6 nicht die Erfordernisse von Artikel 54 EPU und
angesichts D5 und D2 auch nicht die Erfordernisse von
Artikel 56 EPU. Zudem sei der Begriff

"Fermenteranlage ... Ablauf" unklar.

Am 27. Marz 2019 fand ein Telefongesprach zwischen der
Beschwerdefiihrerin und dem Berichterstatter statt, in
dem Einwande gegen den sechsten Hilfsantrag diskutiert

wurden.

Noch am gleichen Tag reichte die Beschwerdefiihrerin
einen neuen Antrag ein, den sie zum Hauptantrag machte,
und lieB gleichzeitig die fritheren hdherrangigen
Antrdge fallen. Auch die zuvor erhobenen Einwadnde wegen
fehlenden rechtlichen Gehdrs und ein Antrag auf
Erstattung der Beschwerdegebiihr im Falle einer

Zurlickverweisung wurden nicht weiterverfolgt.

Daraufhin sagte die Kammer die anberaumte miindlichen

Verhandlung ab.

Der unabhdngige Anspruch des Hauptantrags lautet:

"l. Verfahren zur Herstellung von stabilen humus- und
nahrstoffreichen sowie wasserspeichernden Boden oder
Bodensubstraten mit Eigenschaften anthropogener
Bodenformen (Terra Preta), umfassend die Schritte:

(a) Vermischung von zerkleinertem und/oder gesiebtem

pyrogenem Kohlenstoff mit zuvor zerkleinerter und
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homogenisierter leicht zersetzbarer organischer
Biomasse,

(b) Animpfung des Gemisches durch Beimischung einer
Starterkultur aus Mikroorganismen zur Durchfiihrung
einer Milchsduregdrung und/oder eine dem
Milchsauregarungsprozess ausgesetzte Biomasse,

(c) Inkubation des Gemisches zur Durchfiihrung einer
Milchsauregarung bei einer Temperatur zwischen 30 und
40°C und einem pH-Wert, der in den sauren Bereich bis
auf pH = 4 abgesenkt wird, in einer Fermenteranlage,
wobei wahrend des Fermentationsprozesses an der
Fermenteranlage ein Ablauf zur Bodenentwd@sserung

vorgesehen ist."

Die Anspriiche 2 bis 9 betreffen bevorzugte

Ausfihrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1.

XTT. Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf Basis
des mit Schreiben vom 27. Marz 2019 eingereichten
Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdage 7 oder 8, eingereicht mit Schreiben vom

19. Dezember 2018, aufrechtzuerhalten
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Entscheidungsgriunde

1. Zulassigkeit des neuen Hauptantrags

Der vorliegende Hauptantrag wurde erst im
Beschwerdeverfahren und hier nach der Ladung zur
mundlichen Verhandlung eingereicht. Somit liegt es im
Ermessen der Kammer diesen Anspruchssatz zuzulassen
(Artikel 13 (1) und (3) VOBK).

Gemal der standigen Rechtsprechung wird ein
Anspruchssatz nur dann zugelassen, wenn 1) es
stichhaltige Grinde dafir gibt, ii) der gesteckte
Diskussionsrahmen durch die Anderungen nicht ausgedehnt
wird und iii) der Antrag eindeutig und offensichtlich
gewahrbar ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8.
Auflage, IV.E.4.2.5).

Im vorliegenden Fall wird i) der geanderte
Anspruchssatz als Reaktion auf das Telefongesprach mit
dem Berichterstatter angesehen, werfen ii) die
Anderungen keine neuen Probleme auf und sind iii)

eindeutig gewahrbar (siehe unten).

Somit sieht die Kammer keinen Grund, den Anspruchssatz

nicht zuzulassen.

2. Artikel 100(c) und 123 EPU

Die Kammer nimmt zur Kenntnis, dass Anspruch 1 auf den
urspringlichen Ansprichen 1, 13, 16 und 22 basiert,
sowie auf den Passagen Seite 1, Zeile 2; Seite 9,
Zeilen 21-29; Seite 10, Zeilen 2-3 und 14-15 sowie
Seite 11, Zeilen 27-29. Beispiel 1 zeigt, dass der
Homogenisierungsschritt der Biomasse auch vor der

Zugabe der Holzkohle erfolgen kann.
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Die abhadngigen Anspriiche 2 bis 9 entsprechen den
urspringlichen Anspriichen 5, 2, 3, 4, 6, 7 bzw. 12, 14,
15 und 23.

Die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU sind somit

erfillt.

Da Anspruch 1 des Hauptantrags alle Merkmale des
erteilten Anspruchs 1 aufweist, sind auch die
Erfordernisse von Artikel 123(3) EPU erfiillt.

Artikel 84 EPU

Die Beschwerdegegnerin 2 beanstandete, dass Anspruch 1
des friheren 6. Hilfsantrags unklar sei, da der Begriff
"Fermenteranlage mit Bodenablauf" keine deutliche
Abgrenzung zu den Versuchsaufbauten im Stand der

Technik erlaube.

Diese Beanstandung kann, insbesondere im Hinblick auf
den Wortlaut des nunmehr vorliegenden Hauptantrags
"wobei wdhrend des Fermentationsprozesses an der
Fermenteranlage ein Ablauf zur Bodenentwdsserung
vorgesehen ist", nicht iberzeugen. Der vorgeschlagene
Wortlaut beschreibt lediglich, dass die Fermenteranlage
zumindest wdhrend der Fermentation einen Ablauf, der
zur Bodenentwdsserung geeignet ist, besitzen muss.
Insofern kann die Kammer keine Unklarheit erkennen. Ob
es sich dabei um ein Unterscheidungsmerkmal zum Stand

der Technik handelt, ist keine Frage der Klarheit.

Artikel 100 (a) und 54 EPU

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung erhob

die ehemalige Beschwerdegegnerin 2 Einwadnde wegen
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mangelnder Neuheit auf Basis jedes der Dokumente D2, D5
und D6.

Dokument D2

Die D2 offenbart in den Anspriichen ein Verfahren zur
Herstellung von Boden oder Bodensubstraten mit den
Schritten Vermischung von pyrogenem Kohlenstoff ("fired
shell powder ... and charcoal powder") und organischer
Biomasse ("one or more materials selected from wood
grounds, saw dust and rice straw" and "compost"),
Animpfung mit einer Starterkultur mit
Milchsaurebakterien ("lactic acid bacteria"), sowie
Inkubation ("15-30 days").

Zumindest die folgenden Merkmale aus Anspruch 1 des
Streitpatents sind nicht eindeutig und unmittelbar in
der D2 offenbart:

- die Fermenteranlage mit einem Ablauf zur
Bodenentwasserung,

- eine Zerkleinerung/ein Sieben des Kohlenstoffs sowie
eine Zerkleinerung und Homogenierung der Biomasse,

- die Temperatur zwischen 30 und 40°C widhrend der
Fermentation, und

- die Milchsaduregarung mit einem Absenken des pH-Wertes
auf 4

Zum letzten Punkt wird angemerkt, dass in der D2 laut
Anspruch 3 eine aerobe Fermentation durchgefiihrt wird
("aerobic fermentation"). Wahrend es als bekannt
erachtet wird, dass eine - anaerobe - Milchsaduregdrung
von einem Absinken des pH-Werts bis auf 4 begleitet
wird, haben die ehemaligen Beschwerdegegnerinnen den
Nachweis nicht erbracht, dass dies auch fir eine aerobe
Fermentierung in Gegenwart von Milchsaurebakterien
gilt.
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Aus diesen Grinden ist der Gegenstand von Anspruch 1
neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU gegeniiber
der D2.

Dokument D5

Auf Seite 16, Punkt 3.2.3 und Seite 4 offenbart die D5
ein Verfahren zur Herstellung von Boden oder
Bodensubstraten mit den Schritten Vermischung wvon
pyrogenem Kohlenstoff ("Rice husk charcoal”™) und
organischer Biomasse ("Bokashi"), Animpfung mit einer
Starterkultur mit Mikroorganismen zur Durchfihrung
einer Fermentation ("EM" enthdlt nach Seite 4 unter
anderem Milchsaurebakterien), sowie Inkubation bei

einer Temperatur zwischen 35 und 40°C.

Die folgenden Merkmale aus Anspruch 1 werden nicht
eindeutig und unmittelbar in der D5 offenbart:

- die Fermenteranlage mit einem Ablauf zur
Bodenentwédsserung: In der Ausfihrungsform auf Seite 16
findet die Fermentierung auf dem Boden statt, nicht in
einer Fermenteranlage,

- eine Zerkleinerung/ein Sieben des Kohlenstoffs sowie
eine Zerkleinerung und Homogenisation der Biomasse, und
- ein Absenken des pH-Werts auf 4: In der D5 wird zwar
ein pH-Wert in diesem Bereich offenbart (Seite 9 Punkt
3.1.1), aber es handelt sich dabei um den pH-Wert der
Losung mit den Mikroorganismen vor der Zugabe zum
Kohlenstoff-Biomasse-Gemisch, und nicht um den pH-Wert

des inkubierten Gemischs wa&hrend der Fermentation.

Wahrend es als bekannt erachtet wird, dass eine -
anaerobe - Milchsauregarung von einem Absinken des pH-
Werts bis auf 4 begleitet wird, haben es die ehemaligen

Beschwerdegegnerinnen nicht belegt, dass dies auch fir
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die Fermentierung durch das Gemisch aus Mikroorganismen
in der Starterkultur der D5 gilt. Diese besteht wie
zuvor erwahnt nicht nur aus Milchsdurebakterien,
sondern auch aus Photosynthesebakterien und Hefe (Seite
4) . Danach erfillt jede Art von Mikroorganismen eine
bestimmte Aufgabe, und insbesondere die
Photosynthesebakterien haben eine Schlisselstellung (s.
Seite 4).

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand von Anspruch 1
auch neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU
gegenuber der D5.

Dokument D6

Der Offenbarungsgehalt der D6 ist dem der D5 sehr
dhnlich. Auch hier wird ein Verfahren zur Herstellung
von Boden oder Bodensubstraten mit den Schritten
Vermischung von pyrogenem Kohlenstoff und organischer
Biomasse, Animpfung mit einer Starterkultur mit
Mikroorganismen zur Durchfihrung einer Fermentation,
offenbart (siehe insbesondere Seite 7 Paragraph [5,6]

und Seite 11 Paragraph [2-4]).

Zusatzlich zu den Unterscheidungsmerkmalen der D5
offenbart die D6 auch keine Temperatur im Bereich von
30 bis 40°C wahrend der Inkubation.

Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 des
Streitpatents auch neu im Sinne von Artikel 54 (1) und
(2) EPU gegeniber der D6.

SinngemidRe Uberlegungen gelten auch fir die abhdngigen

Anspruche.
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Artikel 100 (a) und 56 EPU

Das Patent

Das Streitpatent bezieht sich auf ein Verfahren zur
Herstellung humus- und nahrstoffreicher, sowie
wasserspeichender Bdden und Bodensubstrate (Absatz
[0001]) .

Nachstliegender Stand der Technik

Sowohl die D2, die D5 als auch die D6 beziehen sich auf
Verfahren zur Herstellung von Boden und
Bodensubstraten. Wie oben dargelegt, offenbart die D2
eine Fermentation in Gegenwart von ausschlieBlich
Milchsadurebakterien, wahrend in der D5 und D6 ein
Cocktail aus mehreren Mikroorganismen verwendet wird.
Daher wird die D2 als nachstliegender Stand der Technik

angesehen.

Zu lo6sende Aufgabe

Laut Streitpatent ist die zu losende Aufgabe das
Bereitstellen eines Verfahrens zur Herstellung von
Boden oder Bodensubstraten, die Nahrstoffe und Wasser
dauerhafter speichern und daher langer fruchtbar sind

(Paragraph [16]).

Losung

Das Streitpatent schléagt vor, diese Aufgabe durch ein
Verfahren zur Herstellung von Boden/Bodensubstraten
gemal Anspruch 1 zu losen, in dem wéhrend der
Inkubation in einer Fermenteranlage mit einem Abfluss
eine Milchsauregarung stattfindet und der pH-Wert auf 4
absinkt.
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Erfolg der Losung

Die gestellte Aufgabe, dass der durch das
erfindungsgemalBe Verfahren entstandene Boden Nahrstoffe
und Wasser dauerhaft speichert und langer fruchtbar
bleibt, kann nicht als geldst angesehen werden: In der
Tat sind sowohl die Versuche des Streitpatents als auch
die von der Beschwerdefithrerin mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Vergleichsversuche
dahingehend nicht aussagekraftig, da kein Vergleich mit
dem durch das Verfahren der D2 erhaltenen Boden gezogen

wird.

Neuformulierung der Aufgabe

Es wurde keine Wechselwirkung zwischen dem Ablauf des
Wassers und dem Absinken des pH-Wertes wahrend der
Milchsauregarung bis auf 4 nachgewiesen. Daher war die
Aufgabe gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik
einerseits lberschiissiges Wasser bei der Fermentation
zu entfernen, andererseits sollten zu D2 alternative
Bedingungen flr das Verfahren zur Herstellung von Boden
und Bodensubstraten mittels Milchsdurebakterien

gefunden werden.

Naheliegen

Wahrend es aus dem allgemeinen Fachwissen und aus der
D22, Absatz [33-34] bekannt ist, iberschilissiges Wasser
Uber einen Ablauf zu entfernen, um die Fermentation
nicht zu behindern, enthalt der vorliegende Stand der
Technik kein Dokument mit einem Verfahren zur
Herstellung von Boden/Bodensubstraten, in dem wahrend
der Inkubation keine Mischfermentation, sondern eine

(anaerobe) Milchsduregarung stattfindet und der pH-Wert
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damit notwendigerweise bis auf 4 absinkt. D5 und D22
beschreiben Mischfermentationen aus mindestens drei
Mikroorganismen und D2 bezieht sich systematisch auf
die aerobe Fermentation mit Milchsdurebakterien, d.h.
es wird weder auf eine anaerobe Fermentation
hingewiesen, noch muss der gewlinschte pH Wert
notwendigerweise erreicht werden. Ein Absenken des ph-
Wertes bis auf 4 wird daher nirgends im Stand der

Technik nahegelegt.

Daher kann die erfinderische Tatigkeit im Sinne von
Artikel 56 EPU anerkannt werden.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass auch
dann eine erfinderische Tatigkeit vorliegen wiirde, wenn
die D5 als nachstliegender Stand der Technik gewahlt

wirde.

Auch in diesem Fall waren sowohl die Versuche des
Streitpatents als auch die von der Beschwerdefiihrerin
mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Vergleichsversuche nicht aussagekraftig: Die Versuche
des Streitpatents umfassen keine Vergleichsversuche mit
Bokashi und pyrogenem Kohlenstoff, und bei den
nachgereichten Vergleichsversuchen unterscheiden sich
die erfindungsgemdalen Versuche zusdtzlich durch die
Zugabe von mineralischen Zuschldgen und eine

Verdichtung (Tabellen 2 und 4).

Zwar ware auch hier das Bereitstellens eines Verfahrens
zum Abtrennen von lberfliissigem Wasser angesichts des
Fachwissens und der D22 naheliegend, aber da kein
Dokument des vorliegenden Standes der Technik eine
Inkubation offenbart, in der eine (anaerobe)

Milchsauregarung stattfindet und der pH-Wert bis auf 4
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absinkt, wird auch hier eine erfinderische Tatigkeit

anerkannt.

Da die D6 im Vergleich zur D5 noch ein weiteres

.9
Unterscheidungsmerkmal aufweist, ist die D6 kein
angemessener nachstliegender Stand der Technik.

5.10 SinngemidRe Uberlegungen gelten auch fir die abhdngigen

Anspruche.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung

zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der
Basis des Hauptantrages vom 27. Marz 2019

aufrechtzuerhalten und die Beschreibung anzupassen.
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